29 W (pat) 207/01 Verkindet am
19. Marz 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 07 134.9

auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 26. Februar 2003 durch die Vorsit-

zende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 wird aufgehoben,
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soweit die Anmeldung fir die Waren und Dienstleistungen
.Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Finanzwesen; Immo-
bilienwesen; Transport- und Lagerwesen; Erziehung; Unter-
haltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veran-

staltungen” zurtickgewiesen wurde.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

DigitalOffice

soll fir die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und —instrumente (soweit in Klasse 9
enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung
und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare
Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur

geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer;

Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepragte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate); Buroartikel (ausgenommen Mobel);



Klasse 35:
Werbung und Geschéftsfihrung;

Klasse 36:

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38:
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fir

die Telekommunikation, insbesondere fir Funk und Fernsehen;

Klasse 39:

Transport- und Lagerwesen,;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen; Veroffentlichung und Herausgabe
von Buchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie
entsprechenden elektronischen Medien (einschlie3lich CD-ROM
und CD-I);

Klasse 42:

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Dienst-
leistungen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten
zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von
Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenver-
arbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Pla-

nung von Einrichtungen fur die Telekommunikation

in das Markenregister eingetragen werden.



Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 26. Juni 2001 durch eine Beamtin des hdheren
Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft in vollem Umfang zuriickgewie-
sen. Die angemeldete Marke bestehe aus den beiden Wértern ,Digital® und ,Of-
fice". Das Adjektiv ,digital* habe neben seiner urspriinglichen Bedeutung im Engli-
schen und Deutschen von ,in Stufen erfolgend, schrittweise” in der Technik inzwi-
schen auch die Bedeutung von ,in Ziffern dargestellt/in Ziffern darstellend®. Es sei
dartber hinaus in der Bedeutung von ,digitalisiert®, ,virtuell* oder ,computerisiert”
gebrauchlich. Das englische Wort ,office” bedeute soviel wie ,Biro, Amt* und
werde insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung viel verwendet. Die ange-
meldete Marke enthalte daher lediglich einen unmittelbar beschreibenden Hinweis
darauf, dass die beanspruchten Waren Blroarbeiten unter Ausnutzung der digita-
len Technik ermdéglichten oder sich inhaltlich mit digitalen Blros befassten. Die
beantragten Dienstleistungen wirden dahingehend beschrieben, dass sie mit Hilfe
von Computern von einem Biro oder fur ein Buro vermittelt, abgerechnet, ange-
boten oder auch nur erleichtert wiirden. Da die angemeldete Marke die beantrag-
ten Waren und Dienstleistungen unmittelbar schlagwortartig beschreibe, sei sie
nicht geeignet, diese nach ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden. Auch die
Grol3schreibung des Buchstabens ,,O" in der Mitte des Markenwortes kdnne nicht
die Schutzfahigkeit des Zeichens begrinden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begrindung tragt sie
im Wesentlichen vor, bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine der
Struktur nach ungewohnliche Wortverbindung, die lexikalisch nicht nachweisbar
sei. Nach den Ausfihrungen der Markenstelle konne das Adjektiv ,digital“ drei
verschiedene Bedeutungen haben. Zusatzlich kame noch die in der Medizin
verwendete Bedeutung ,mit dem Finger® in Betracht. Das Wort ,office* gehore
nicht zum englischen Grundwortschatz und sei dem inlandischen Verkehr daher
nicht ohne weiteres im Sinne von ,Buro* verstandlich. Auf3erdem habe das
englische Wort ,office” im Deutschen mindestens fiunf verschiedene Bedeutungen.

Angesichts der verschiedenen Ubersetzungsmoglichkeiten der beiden



Bestandteile ergadben sich auch fur die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit
zahlreiche Deutungsmoglichkeiten, so dass dem Markenwort keine konkrete
Sachaussage Uber die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen
entnommen werden koénne. Aus diesem Grunde bestehe an der angemeldeten

Marke auch kein Freihaltebedirfnis.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Der Eintragung
des angemeldeten Zeichens stehen mit Ausnahme der im Tenor genannten Wa-
ren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse des 8 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1, § 37
Abs 1 MarkenG entgegen.

1. Nach §8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbeson-
dere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen kénnen. Nach
dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung
des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine
solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl. BGH GRUR
2002, 64 — INDIVIDUELLE — mwN). Fdr die nicht vom Tenor erfassten Waren und
Dienstleistungen stellt die Bezeichnung ,DigitalOffice” eine in diesem Sinne frei-

haltebedurftige Sachangabe dar.

1.1. Wie die Markenstelle zutreffend ausgefihrt hat, besteht das angemeldete Zei-

chen erkennbar aus den beiden Wortern ,Digital“ und ,Office”. Das Adjektiv



xdigital“ hat im Englischen und im Deutschen dieselbe Bedeutung. Als Fachbegriff
der Elektronik und Informationstechnik bezeichnet es eine Grol3e, die nur eine
endliche Anzahl von Werten annehmen kann (vgl ua Brockhaus, Computer und
Informationstechnologe, 2003, S 243; Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon,
4. Aufl. 2002, S 227). Im allgemeinen Sprachgebrauch hat ,digital* auch die Be-
deutung von ,auf Digitaltechnik, Digitalverfahren beruhend®, wobei es sich bei der
Digitaltechnik um ein Teilgebiet der Informationstechnik und Elektronik handelt,
das sich mit der Erfassung, Darstellung, Verarbeitung und Ubertragung digitaler
GroRRen befasst (vgl Duden, Deutsches Universalwérterbuch, 4. Aufl 2001, S 379).
Dementsprechend existieren im Englischen und im Deutschen sowohl im
allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Fachsprache zahlreiche
entsprechend gebildete Wortverbindungen mit dem Bestandteil ,digital“, zB digital
cash, digital clock, digital audio disk, digital audio tape (vgl PONS Grol3woérterbuch
Englisch — Deutsch, 2002, S 227), Digitalanzeige, Digitalgrof3e, Digitalrechner,
Digitalsignal, Digitaluhr (vgl Duden, Deutsches Universalworterbuch, aaO), Digital
Audio Tape, Digital Compacht Cassette, Digital Dolby, digitale Aufzeichnung,
digitale Bildverarbeitung, digitales Fernsehen, digitale Signatur (vgl Brockhaus
aa0, S 244f). Das englische Wort ,office” ist im Deutschen ungeachtet anderer
moglicher Ubersetzungen vor allem mit der Bedeutung von ,Biro“ gebrauchlich
(vgl Duden aaO, S 1157). In seiner Gesamtheit bedeutet ,DigitalOffice* daher
soviel wie ,digitales Buro“. Mit dieser Bedeutung ist die angemeldete Marke dem
Uberwiegenden Teil der maRgeblichen Verkehrskreise auch ohne weiteres
verstandlich. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl
an Fachleute als auch an Endverbraucher, die als durchschnittlich informiert,
aufmerksam und verstandig anzusehen sind (vgl BGH GRUR 2002, 812
- FRUHSTUCKS-DRINK II). AuBerdem ist das angesprochene Publikum auf dem
Gebiet der Elektronik und Informationstechnik mit der englischen Sprache als
Fach- und Werbesprache sowie den zahlreichen oben genannten mit dem

Bestandteil ,digital* gebildeten Begriffen vertraut.



1.2. Die Bezeichnung ,DigitalOffice” ist auch geeignet, die nicht vom Tenor er-
fassten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts oder ihrer
Bestimmung zu beschreiben. Nach einer vom Senat durchgefihrten Internet-Re-
cherche deren Ergebnis der Anmelderin Ubersandt wurde, ist der Begriff ,Digital
Office" bereits zur Beschreibung digitaler Burotechnik gebrauchlich. So wird
,Digital Office” zB verwendet zur Bezeichnung eines Systems zur Optimierung der
Prozesse in der Dokumenterstellung, Verwaltung und Vervielfaltigung

(www.abprx.ch/Digital _Office/), zur Bezeichnung eines Systems der Doku-

mentenarchivierung (www.keops.at) und zur Bezeichnung eines Projekts, das sich

mit der wachsenden Bedeutung der Informationstechnologie im Burobereich
befasst (www.schulen.eduhi.at - Digital Office fur Entrepreneurship und Digital

Business). Die Waren der Klasse 9 (mit Ausnahme der ,Mechaniken fir
geldbetatigte Apparate”) und die Buroartikel kénnen mit ,DigitalOffice daher ihrer
Art und Bestimmung nach beschrieben werden, namlich dass sie fur den Einsatz
in einem digitalen Biro geeignet sind. Bei den Druckereierzeugnissen und den
Lehr- und Unterrichtsmitteln kann es sich um solche handeln, die sich thematisch
mit dem Aufbau und Betrieb eines digitalen Bluros befassen. Gleiches gilt fir die
Dienstleistung der Ausbildung. Die Dienstleistungen der Werbung und der Ge-
schaftsfuhrung konnen mittels eines digitalen Buros, ndmlich unter Einsatz digita-
ler BUrotechnik erbracht werden. Auf Grund des sachlichen Zusammenhangs zwi-
schen Druckerzeugnissen und deren Vertffentlichung kann auch die Dienst-
leistung ,Veroffentlichung und Herausgabe von Blchern, Zeitschriften und ande-
ren Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschliel3-
lich CD-ROM und CD-I)* mit ,DigitalOffice* dahingehend beschrieben werden,
dass sie Druckerzeugnisse und elektronischen Medien zum Gegenstand hat, die
sich mit dem Thema ,digitales Buro“ befassen. Hinsichtlich der in den Klassen 38
und 42 beanspruchten Dienstleistungen ,Telekommunikation; Betrieb und Ver-
mietung von Einrichtungen fur die Telekommunikation, insbesondere fur Funk und
Fernsehen; Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung; Dienstleistun-
gen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von

Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informatio-


http://www.abprx.ch/Digital_Office/
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nen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektie-
rung und Planung von Einrichtungen fir die Telekommunikation® enthalt die Be-
zeichnung ,DigitalOffice” eine Sachangabe Uber die Bestimmung dieser Dienst-
leistungen, namlich dass sie die technischen Voraussetzungen fir den Betrieb

eines digitalen Buros schaffen.

1.3. Der Eignung als Sachangabe steht auch nicht die von den Regeln der engli-
schen und der deutschen Sprache abweichende Schreibweise des angemeldeten
Zeichens ,DigitalOffice” entgegen. Weder das bei englischer Schreibweise feh-
lende Leerzeichen zwischen den beiden Bestandteilen ,Digital* und ,Office” noch
die bei deutscher Schreibweise regelwidrige GroR3schreibung des Buchstabens
,O“ fuhren zu einer inhaltlichen Anderung des beschreibenden Aussagegehalts,

weil es sich um werbelbliche Schreibweisen handelt.

2. Da sich die Bezeichnung ,DigitalOffice” in einer beschreibenden Aussage er-
schopft, die fir das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbar ist, erfasst
das Publikum das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den nicht vom Tenor
erfassten Waren und Dienstleistungen auch nur als Sachangabe und nicht als
Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen (vgl BGH GRUR
2001, 1151 — marktfrisch). Dem Zeichen fehlt daher auch jegliche Unterschei-
dungskraft (8 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG).

3. Etwas anderes gilt fur die Waren und Dienstleistungen ,Mechaniken fir geld-
betatigte Apparate; Finanzwesen; Immobilienwesen; Transport- und Lagerwesen,;
Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstal-
tungen®, da sie keinen sachlichen Zusammenhang mit einem digitalen Biro auf-
weisen. Mit ,DigitalOffice” werden keine wesentlichen Merkmale der genannten
Waren und Dienstleistungen beschrieben noch lasst sich der Bezeichnung ein im

Vordergrund stehender Begriffsgehalt zuordnen, der die maf3geblichen Verkehrs-



kreise von der Vorstellung wegfihren kdnnte, es mit einem Unternehmenshinweis

zu tun zu haben.

Vorsitzende  Richterin Pagenberg Fink
Grabrucker ist im Urlaub

und daher an der Unter-

schrift gehindert

Pagenberg
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