24 W (pat) 190/02 Verkindet am
4. Mai 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 56 249

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 4. Mai 2004 unter Mitwirkung des Richters
Prof. Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie der Richterin Fink und der Richterin

Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der BeschluR der Mar-
kenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom
19. Juli 2002 aufgehoben.

Der Loschungsantrag wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 27. November 2000 die Léschung der

am 23. Januar 1998 fir die Waren und Dienstleistungen

,42: Betrieb und laufende Aktualisierung einer elektronischen Daten-
bank, insbesondere mit Daten von Kinstlern und Kreativen;

35: Werbung und Buroarbeiten, insbesondere fiir Kiinstler und Kreative;
09: Software, insbesondere zum Betrieb einer elektronischen Daten-

bank mit Daten von Kiinstlern und Kreativen.”



unter der Nummer 396 56 249 eingetragenen Wortmarke

Z00M

wegen Nichtigkeit gemaR 88 54 Abs 1, 50 Abs 1 Nr 1 und Nr 3 iVm 88 3 und 8
MarkenG beantragt. Zur Begrindung ist dem Antrag die Kopie eines Artikels
»Zoomen im Netz ohne Qualitatsverlust* aus der Zeitschrift CRN 46 vom 16. No-
vember 2000 beigeflgt, in dem Uber MGI Software, speziell tber den MGI Zoom-

server in der Version 4.0, berichtet wird.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 9. Februar 2001 zugestellten Léschungsan-
trag mit am 22. Marz 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegange-

nem Schriftsatz vom selben Tag widersprochen.

Mit Beschlul3 vom 19. Juli 2002 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts die teilweise Loschung der Marke 396 56 249 fiur die Ware
~S0ftware, insbesondere zum Betrieb einer elektronischen Datenbank mit Daten
von Kunstlern und Kreativen* angeordnet. Der Loschungsantrag, der im Hinblick
auf die in Feld 7 des verwendeten Antragsformulars hinter dem Formulartext ,Der
Antrag auf teilweise Loschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse soll
fur die folgenden Waren/Dienstleistungen gelten: Klasse Bezeichnung“ eingetra-
gene Zahl ,9* unmi3verstandlich auf die Waren der Klasse 9 beschrénkt sei, sei
zuldssig und begrindet (88 54 Abs 1, 50 Abs 1 Nr 3 u Abs 2 iVm 8§ 8 Abs 2 Nr 1
und 2 MarkenG). In bezug auf ,Software” fehle der Marke die Unterscheidungs-
kraft gemaR § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, da der Verkehr dem Wort ,ZOOM* keinen
individualisierenden Hinweis auf die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten
Unternehmen entnehme, sondern nur einen Sachhinweis auf deren Art oder Be-
schaffenheit als Software mit Zoom-Funktion. AuRerdem unterliege die Wortmarke
,ZO0M" als eine die mit dem Léschungsantrag angegriffenen Waren unmittelbar
beschreibende Angabe einem Freihaltebedirfnis iSd 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Die



Schutzhindernisse hétten auch schon zur Zeit der Eintragung der Marke bestan-
den. Der englische Begriff ,ZOOM* sei in der deutschen Sprache als Bezeichnung
eines Objektivs mit stufenlos verstellbarer Brennweite, bei dem die Entfernung
zum Aufnahmegegenstand verandert werden kdnne, allgemein gelaufig. Entspre-
chend werde der Begriff nachweisbar auch zur Bezeichnung fur das stufenlose
VergroRern bzw Verkleinern von Bildern auf dem Bildschirm eines PCs oder einer
digitalen Kamera verwendet. Die Anlage zum Ldschungsantrag sowie die dem
BeschluR beigefiigten Internet-Ausziige belegten, dald es entsprechende Soft-
ware, welche die Vornahme von Zoom-Vorgangen ermogliche, gebe und solche
Software bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der Marke Anfang 1998 angeboten
worden sei. Die angesprochenen inlandischen Verkehrskreise wirden den ihnen
aus dem Bereich der Fotografie gelaufigen Begriff ohne weiteres auf den Bereich
der Software Ubertragen und in dem dargelegten Sinn verstehen, soweit ihnen der
Begriff nicht schon im Zusammenhang mit der EDV bekannt sei. Fur die re-
gistrierte Ware ,Software“, die den gesamten Bereich der Software umfasse, da
der mit ,insbesondere” angeflgte Halbsatz nur eine beispielhafte, keine ab-
schlieBende Aufzdhlung der geschitzten Waren enthalte, beschreibe das Wort
.ZO0M" somit eindeutig und unmittelbar die Beschaffenheit der Ware ,Software*
dahingehend, dal3 diese das stufenlose Vergrof3ern und Verkleinern von Bildern,
Bildausschnitten oder Texten ermdgliche.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners. Er bestreite nicht,
dal3 der englische Begriff ,Zoom* zur Bezeichnung des beim Fotografieren mogli-
chen Vorgangs, ein Objekt ndher an den Betrachter heranzuholen oder weiter von
ihm zu entfernen, sowie auch zur Bezeichnung fir das stufenlose Vergrof3ern und
Verkleinern von Bildern, Bildausschnitten oder Texten auf dem Bildschirm eines
PCs verwendet werde. Soweit damit eine Funktion bzw ein Merkmal von Software
beschrieben werde, gelte dies jedoch nur fur solche Software, die zur stufenlosen
VergroRerung und Verkleinerung von Bildern oder Texten auf der graphischen
Benutzeroberflache eines Computers dienen koénne. In der zuletzt in der mundli-

chen Verhandlung beantragten eingeschrankten Fassung der Waren ,Software”



aber sei ausgeschlossen, dal3 diese eine Zoom-Funktion, welche immer einen in-
teraktiven Vorgang auf einer graphischen Benutzeroberflaiche voraussetze, auf-

wiesen.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben, mit der MalRgabe, dal?
das Warenverzeichnis beziglich Klasse 9 lautet:

~Software, ndmlich Gerétetreiber und Software zur automatisierten
Datenverarbeitung im Stapelverarbeitungsbetrieb ohne Benutzer-

interaktion.”

Die Antragstellerin hat sich zu der Beschwerde nicht gedufRert und auch keine An-

trage gestellt.

Mit BeschluR des Amtsgerichts Minchen - Insolvenzgericht - vom
5. September 2002 ist auf eigenen Antrag das Insolvenzverfahren tUber das Ver-
mogen der Antragstellerin gemal 88 2, 3, 11, 17 ff InsO eroffnet worden. Nach-
dem der Insolvenzverwalter mit Schriftsatz vom 12. August 2003 mitgeteilt hat,
dal3 er in das Léschungs-Beschwerde-Verfahren nicht eintrete, hat der Antrags-
gegner mit am 25. September 2003 beim Bundespatentgericht eingegangenem
Schriftsatz vom 24. September 2003 erklart, das Verfahren nach § 85 Abs 2 InsO

aufzunehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Uber die Beschwerde des Antragsgegners kann entschieden werden. Das in-

folge der Er6ffnung des Insolvenz-Verfahrens tber das Vermodgen der Antragstel-



lerin am 5. September 2002 gemal § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 240 ZPO unter-
brochene Loschungsverfahren (vgl BPatG GRUR 1997, 833, 834 ,digital”) ist in
der Beschwerde-Instanz von dem Antragsgegner am 25. September 2003 gemalf
§ 85 Abs 2 InsO wirksam aufgenommen worden, nachdem zuvor der Insolvenz-
verwalter der Antragstellerin die Aufnahme des Loschungs-Beschwerdeverfahrens
mit Schriftsatz vom 12. August 2003 abgelehnt hat. Damit ist die Unterbrechung
des Verfahrens nach § 240 ZPO beendet worden. Da die wirksame Ablehnung der
Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter als Freigabe der Rechts-
position der Gemeinschuldnerin gilt (vgl Eickmann u.a., Insolvenzordnung, 8§ 85
Rdn 14), kann das Verfahren auf seiten der Antragstellerin und Gemeinschuldne-
rin von ihr selbst fortgefihrt werden. Nachdem auf3erdem die wahrend der Unter-
brechung des Ldschungsverfahrens am 2. Oktober 2002 erfolgte unwirksame 6f-
fentliche Zustellung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung 3.4. an
die Antragstellerin durch das Patentamt wirksam mit am 22. Oktober 2003 abge-
sandtem Einschreiben nachgeholt worden ist, steht einer Entscheidung Uber die

Beschwerde nichts mehr im Wege.

2. Die zulassige Beschwerde des Antragsgegners hat auch in der Sache Erfolg.

Die Eintragung einer Marke kann nach 8§ 50 Abs 1 Nr 1 und 3 MarkenG auf Antrag
geldscht werden, wenn sie entgegen 88 3 oder 8 MarkenG eingetragen worden
ist. Gemal § 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG ist eine Loschung nur maglich, wenn das
Schutzhindernis nach 88 3 oder 8 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entschei-
dung Uber den Antrag auf Loschung besteht. Ungeachtet der Frage, ob der Ein-
tragung der angegriffenen Marke flr die von der Léschungsanordnung der Mar-
kenabteilung betroffenen Waren ,Software, insbesondere zum Betrieb einer
elektronischen Datenbank mit Daten von Kunstlern und Kreativen* die von der
Antragstellerin geltend gemachten Schutzhindernisse der 88 3 und/oder 8 Mar-
kenG entgegengestanden haben, bestehen diese Schutzhindernisse jedenfalls
nicht (mehr) fir die im Beschwerdeverfahren aufgrund des erklarten Teilverzichts

des Markeninhabers eingeschrankte Fassung der Waren ,Software, namlich Ge-



ratetreiber und Software zur automatisierten Datenverarbeitung im Stapelverar-

beitungsbetrieb ohne Benutzerinteraktion.”

Umstande dafur, dal3 das Wort ,ZOOM* ein Zeichen ist, dem an sich die Eignung
fehlt, Gberhaupt Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (8 3 Abs 1 MarkenG), sind weder
vorgetragen noch ersichtlich.

Fur die og, jetzt noch beschwerdegegenstandlichen Waren fehlt der angegriffenen
Marke nach Auffassung des Senats des weiteren nicht die konkrete Unterschei-
dungskraft gemall 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG; eben so wenig handelt es sich um
eine diese Waren konkret beschreibende freihaltebediirftige Angabe iSd § 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfal3ten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden. Kann einer Wort-
marke kein fur die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund ste-
hender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch
sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-
kannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird, so gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs keinen tatséachlichen Anhalt daftir, dal3 der Marke die vorerwahnte Un-
terscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl ua BGH
GRUR 2001, 1151, 1152 "marktfrisch"; GRUR 2002, 64 ,INDIVIDUELLE"; GRUR
2003, 342 ,Winnetou“, jeweils mwNachw). Solche Anhaltspunkte fur das Fehlen
der Unterscheidungskraft liegen hier nicht vor, insbesondere ist nicht anzuneh-
men, dal3 die Wortmarke nach Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise
lediglich einen fUr die noch in Rede stehenden Softwareprodukte im Vordergrund
stehenden Sachhinweis darstellt.



Wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat und von dem Antragsgegner
nicht in Abrede gestellt wird, ist das in den deutschen Sprachschatz eingegangene
englische Fremdwort ,Zoom*, neben der Kurzbezeichnung fir ein Zoomobjektiv,
die Bezeichnung fur einen (Film-)Vorgang, durch den der Aufnahmegegenstand
(im Bild) naher an den Betrachter herangeholt oder weiter von ihm entfernt wird
(vgl Duden, Deutsches Universalworterbuch, 4. Aufl, Mannheim 2001, CD-ROM,
Stichwort ,Zoom*). Unbestritten ist ferner, daf3 der Begriff ,Zoom* auch im Zu-
sammenhang mit Software Verwendung findet, wo er eine Funktion und mithin ein
Merkmal von Programmen unter grafischen Benutzeroberflichen (zB Grafik-,
Desk-Top-Publishing-, Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogrammen)
bezeichnet, welche es dem Benutzer erlaubt, die Grof3e einer Bildschirmdarstel-
lung (zB einer Grafik, eines Bildes oder Textes) zu veréndern, dh zu vergréf3ern
oder zu verkleinern (vgl Bachmann, GroR3es Lexikon der Computerfachbegriffe,
1990, S 464 f; Schneider, Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung, 3. Aulfl
1991, S 915; Microsoft Press, Computer Fachlexikon, Ausg 2000, S 798; Der
Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 1005). Nach der in
der mundlichen Verhandlung von dem Antragsgegner vorgenommenen Spezifizie-
rung des von der Léschungsanordnung betroffenen Warenbegriffs ,Software®, der
bis dahin durch die im Nebensatz mit ,insbesondere” beginnende beispielhafte
Aufzahlung moglicher Softwareprodukte keine gegenstandliche Beschréankung
erfahren hatte, ist jedoch ausgeschlossen, dal3 die vom Registerschutz der ange-
griffenen Marke jetzt noch erfaldte ,Software, namlich Geratetreiber und Software
zur automatisierten Datenverarbeitung im Stapelverarbeitungsbetrieb ohne Be-

nutzerinteraktion* eine Zoom-Funktion im dargelegten Sinn besitzt oder steuert.

Wie sich aus den og Fundstellen zu dem Begriff ,Zoom“ in der Fachliteratur der
Computer- und Informationstechnologie sowie aus den vom Senat und der Mar-
kenabteilung recherchierten Fundstellen zu Software mit Zoom-Funktion ergibt,
handelt es sich durchweg um Programme, die es im interaktiven Dialog einem Be-
nutzer ermoglichen, auf einer grafischen Benutzeroberflache bzw einem Bild-

schirm oder Display die Grol3e eines Bildes oder Textes zu verandern. Hierzu sind



Geratetreiber sowie Software zur automatisierten Datenverarbeitung im Stapel-
verarbeitungsbetrieb ohne Benutzerinteraktion ersichtlich nicht - auch nicht in ei-
ner Nebenfunktion - bestimmt oder geeignet. Ein Geratetreiber ist ein Programm,
welches entweder als Bestandteil des Betriebssystems oder als ein davon unab-
hangiges Modul es anderen Programmen ermdglicht, auf eine angeschlossene
Computerkomponente zuzugreifen. So werden fur den Betrieb von Grafikkarten,
Druckern, Computermausen oder Soundkarten normalerweise Treiber bendtigt
(vgl www.net-lexikon.de/Geréatetreiber.html). Unter Stapel- oder Batch-Verarbei-
tung versteht man vor allem das Abarbeiten von Programmen, die keine Be-
nutzeraktivitat erfordern. Man gibt einen Auftrag vor, der erledigt wird, ohne dafl3
ein Benutzer weiter eingreifen muf3 (vgl www.net-lexikon.de/Batch.html). Beiden
Programmarten ist daher eigen, daf3 sie nicht im Dialog mit einem Benutzer, son-
dern automatisiert oder in Interaktion mit einem anderen Programm ablaufen, was
es ausschlie3t, dal3 sie Zoom-Vorgange generieren, bei denen ein Benutzer im
Dialog mit dem Programm auf einem Bildschirm, Display etc Bilder oder Texte in
ihrer GroRRe frei verandern kann. Zwar ist es auch moglich, dald im Rahmen eines
Stapelverarbeitungsbetriebs Text- oder Bilddateien vergréRert oder verkleinert
werden. Insofern handelt es sich jedoch um automatisierte, fest vorgegebene
Formatanpassungen, nicht um das vom Benutzer im interaktiven Dialog mit dem
Programm frei bestimmte Zoomen von Objekten im eigentlichen Sinn. Fir den
maf3geblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher derartiger spezieller Software besitzt daher das Wort
.Zoom* insoweit keinen erkennbaren im Vordergrund stehenden produktbeschrei-
benden Begriffsinhalt.

Nachdem ,Zoom" auch kein so gelaufiges Wort ist, welches stets nur als solches
und nicht als Unterscheidungsmittel fir die in Rede stehenden Waren aufgefal3t
wird, kann der angegriffenen Marke jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung tber
den Loschungsantrag in bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren nicht

die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
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Aus den dargelegten Grinden kann das Markenwort ,ZOOM" mangels einer kon-
kret beschreibenden Bedeutung auf3erdem nicht im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, Beschaffenheit oder eines sonstigen Merkmals der vom derzeitigen Register-
schutz noch erfaldten spezifizierten Software dienen, so daf} auch das Schutzhin-
dernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG im maf3geblichen Entscheidungszeitpunkt
nicht (mehr) vorliegt.

3. Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeits-

grinden bestand keine Veranlassung (8 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Hacker Fink Kirschneck

Bb



