BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 147/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 73 440.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-

kenstelle fir Klasse 35 vom 5. April 2004 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Oktober 2000 die Wortmarke

Business Keeper

fur verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42 zur Eintragung in
das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom
5. April 2004 zuriickgewiesen. Sie hat ausgefuhrt, dass erhebliche Teile des an-
gesprochenen Verkehrs die angemeldete Marke im Sinne von "Geschaftsinhaber”
oder "Geschéftsbesitzer” verstehen wirden. Die beanspruchten Dienstleistungen
konnten sich in Abgrenzung zu Privatkunden an spezielle "Business Keeper” rich-
ten. Es handle sich um eine sprachibliche Zusammensetzung, so dass es inso-
weit keine Rolle spiele, ob die angemeldete Marke bereits in Lexika aufgefihrt

worden sei oder nicht.

Aus diesem Grunde sei von fehlender Unterscheidungskraft gemaR § 8 Abs 2 Nr 1

MarkenG fur die streitgegenstandliche Marke auszugehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Dieser

beantragt,



den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerde-

gebuhr zurtickzuzahlen.

Er hat folgendes Uberarbeitetes Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

Klasse 35:

Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Buiroar-
beiten und alle administrativen Arbeiten (alle vorgenannten Dienst-
leistungen nur im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten
und Ubermitteln von Daten und Informationen, soweit in Klasse 35

enthalten)

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéafte und Immobi-
lienwesen (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusammen-
hang mit dem Sammeln, Auswerten und Ubermitteln von Daten

und Informationen, soweit in Klasse 36 enthalten)

Klasse 38:

Telekommunikation; Datenfernibertragung (DFU), Internet- und
Netzkommunikation, Datenkommunikation, Funkkommunikation
und Bildkommunikation (alle vorgenannten Dienstleistungen nur
im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten und Ubermitteln

von Daten und Informationen, soweit in Klasse 38 enthalten)

Klasse 42:

Rechtsberatung und Rechtsvertretung; Dienstleistungen in
Rechtsberatung und Rechtsvertretung; Dienstleistungen in wis-
senschaftlicher und industrieller Forschung; Dienstleistungen in
Wirtschafts- und wirtschaftswissenschaftlichen Prozessen, Bera-

tungen und Vertretungen; Erstellen von Programmen fur die



Datenverarbeitung; Erstellen von Datenbanken fur die Datenver-
arbeitung (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusam-
menhang mit dem Sammeln, Auswerten und Ubermitteln von

Daten und Informationen, soweit in Klasse 42 enthalten).

Er tragt vor, dass bereits die einzelnen Wortbestandteile der angemeldeten Marke
"Business” und "Keeper” mehrdeutig seien. Die Zusammenfligung der beiden Be-

griffe erfordere Aufmerksamkeit und rege zum Nachdenken an.

Der Anmelder rugt weiter die Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehdrs
sowie die Verkirzung des Rechtsmittelweges. Der Beschluss vom 5. April 2004
sei als erster Beschluss im Anmeldeverfahren durch Entscheidung eines Beamten
des hdheren Dienstes ergangen, so dass hiergegen nur die Beschwerde als
Rechtsmittel moglich gewesen sei. Mit diesem Beschluss sei dem Anmelder die
Moglichkeit vorenthalten worden, im Erinnerungsverfahren mittels einer Ein-
schrankung des Dienstleistungsverzeichnisses die vorgebrachten Argumente der

Markenstelle fur die fehlende Eintragungsfahigkeit zu entkraften.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begriindet. Der Senat halt die angemeldete Marke fir unter-
scheidungskraftig und nicht freihaltungsbedurftig, so dass ihr keine Eintragungs-
hindernisse gemal3 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Beider Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegentber solchen ande-
rer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsétzlich ein gro3zugiger Mal3stab

anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um



dieses Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 — markt-
frisch; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Dies gilt insbesondere deshalb, weil
der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.
Kann demnach einer Wortmarke kein fur die beanspruchten Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und
handelt es sich auch sonst nicht um ein gebréauchliches Wort der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr -etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsédchlichen Anhalt
dafur, dass ihr die vorerwéhnte Unterscheidungseignung und damit jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO — marktfrisch; BGH GRUR 1999,
1089 — YES).

Die vorliegende Marke ist aus den Bestandteilen "Business” und "Keeper” zu-
sammengesetzt. Der Begriff "Business”, urspringlich aus der englischen Sprache
stammend, hat als Hinweis auf den geschéftlichen bzw beruflichen Bereich mitt-
lerweile Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl insoweit auch BPatG,
32 W (pat) 139/00 — Business Enneagramm; BPatG, 29 W (pat) 277/99 - Business
Call"; ahnlich HABM, R 0509/03-2 — Business on Demand).

Der zweite Markenbestandteil "Keeper” wird mit "Inhaber”, "Besitzer” aber auch
"Wachter” bzw "Sporttorwart” Ubersetzt (vgl Langenscheidts Handworterbuch Eng-
lisch-Deutsch 1999, S 359; von Eichborn, Der kleine Eichborn, Wirtschaft und
Wirtschaftsrecht, Englisch-Deutsch, 1997 S 397).

Die angesprochenen Verkehrskreise, hier aufgrund der Einschrankung des Wa-
renverzeichnis auf den "Zusammenhang” mit dem "Sammeln, Auswerten und
Ubermitteln von Daten und Informationen” im wesentlichen Fachkreise, werden
die Einzelbestandteile der begehrten Marke daher ohne weiteres verstehen. Zu

bertcksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als



Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so
aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungs-
weise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wortern bestehenden Marken
das Vorliegen des Schutzhindernisses nach 8 8 Abs 2 Nr1 MarkenG fur die
Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 — RATIO-
NAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend von diesen Grundsatzen, vermag der Senat einen beschreibenden
Begriffsinhalt des Gesamtzeichens - bezogen auf die angemeldeten Dienstleitun-
gen - nicht festzustellen. Die Verbindung der beiden Begriffe "Business” und
"Keeper” in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn eines "Geschaftsin-
habers” konnte der Senat bei der von ihm durchgefihrten Internetrecherche nicht

nachweisen.

Als Fachbegriff bekannt ist das sog "Business Keeper Monitoring System”, ein das
Internet nutzendes Datenbanksystem, das zur Bekampfung von Wirtschaftskrimi-
nalitat und Korruption anonyme Hinweise aus der Bevoélkerung ermdglicht (lexi-
kon.izynews.de). Dieser Gesamtbegriff wurde allerdings vom Anmelder dieses
Verfahrens entwickelt und konnte lediglich markenmaélf3ig verwendet nachgewie-

sen werden.

Insgesamt bleibt das angemeldete Gesamtzeichen sprachlich ungewéhnlich und
eigenartig, auch wenn es einen beschreibenden Anklang enthalten mag. Es fehlt
daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafiir, dass der Verkehr die angemeldete
Bezeichnung nur im Sinne einer rein beschreibenden Aussage hinsichtlich der
damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeich-

nungsmittel verstehen wird.

2. Nach 88 Ab 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung



sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen kdnnen. Da-
bei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht,
wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche
jedoch nach den Umstanden erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 — Test it; 1202
- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umstanden gehért die angemeldete Marke "Business
Keeper” nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe ist
derzeit auf dem einschlagigen Dienstleistungsgebiet wie ausgefiihrt, nicht nach-
weisbar. Von einem auf gegenwartiger Benutzung als Sachangabe beruhenden
Freihaltebedirfnis kann daher nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen
hinreichende Anhaltspunkte dafir vor, dass im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Be-
zeichnung als Sachangabe erfolgen wird, weil der Begriff im Hinblick auf diese
Dienstleistungen keine gebrauchliche Sachangabe ist und daher von den ange-
sprochenen inlandischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres als beschreibende

Angabe verstanden werden kann.

3. Ein Anspruch auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr besteht nicht. Gemafr
8 71 Abs 3 MarkenG kommt eine Riuckzahlung der Beschwerdegebihr nur dann in
Betracht, wenn es aufgrund besonderer Umstande unbillig ware, die Beschwerde-
gebuhr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgrinde kénnen sich aus Verfahrens-
fehlern, insbesondere der Verletzung des rechtlichen Gehdors, ergeben. Derartige
Anhaltspunkte sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Grundséatzlich steht es
der Markenstelle frei, ihre Beschlisse durch Priufer des hoheren Dienstes zu erlas-
sen; lediglich wenn Beschlisse von einem Beamten des gehobenen Dienstes

oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, ist das Rechtsmittel



der Erinnerung gegeben (864 Abs1 Satz1 MarkenG). Ein diesbezuglicher
Rechtsanspruch bzw eine insoweit relevante Verkirzung des Rechtswegs kann

darin nicht gesehen werden.

Winkler Katker Dr. Hock
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