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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 017 931.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

ECLI:DE:BPatG:2019:130619B25Wpat606.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Marken-
stelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
4. Juli 2017 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf folgende
Dienstleistungen der Klasse 35 zurlickgewiesen worden ist:

.Beratung beziglich Unternehmensaquisition“ und ,Beratung beztglich

Personalwerbung*.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

PC Billiger

ist am 22. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur die nachfolgenden Waren und Dienst-

leistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Mobiltelefone; Mauspads [Mausmatten]; Computer; Video-
bildschirme; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Optische Da-
tentrager; Elektronische Datentréager; Maschinenlesbare Datentrager;
Vorbespielte magnetische Datentrager; Datentrager zur Aufnahme von
Daten; Bespielte Datentrager zur Verwendung mit Computern; Auf

maschinenlesbare Datentréager aufgezeichnete Datenverarbeitungspro-



gramme; Optische Datentrdger mit gespeicherter Software; Datenver-

arbeitungsgerate;

Klasse 16: Papierbander oder Karten fir die Aufzeichnung von Com-
puterprogrammen; Prospekte; Blrogerate; Papierschneider [Blroge-
rate]; UmschlagschlieBmaschinen [BlUrogeréate]; Heftgerate [Buro-
gerate]; Aktenvernichtungsgerate [Burogerate]; Burogerdte zum Zer-
kleinern; Burogerate zum Falten von Dokumenten; Blrogerate zum

Adressieren von Post; Schreibmaschinen;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung beziglich
Unternehmensakquisitionen; Beratung bezlglich Marketing; Beratung
beziglich Marketingmanagement; Beratung bezlglich Personalanwer-
bung; Beratung zur Geschaftsfihrung; Beratung bezlglich Geschafts-
angelegenheiten; Beratung zur Verkaufsférderung; Beratungsdienste
bezuglich Marketing; Beratungsdienste in Geschéftsangelegenheiten;
Beratung im Bereich Unternehmensstrategie; Beratung bei der Ge-
schaftsplanung; Betriebswirtschaftliche Beratung zur Datenverarbei-
tung; Betriebswirtschaftliche Beratung mittels Computer; Beratung bei

der Unternehmensplanung; Auskiinfte in Geschaftsangelegenheiten.

Die Markenstelle fur Klasse 9 hat die unter der Nummer 30 2016 017 931.3
gefuhrte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom
4. Juli 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
teilweise zurlckgewiesen, namlich fur die nachfolgenden Waren und Dienstleis-

tungen:

Klasse 9: Mobiltelefone; Mauspads [Mausmatten]; Computer; Video-
bildschirme; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Optische Da-
tentrager; Elektronische Datentréager; Maschinenlesbare Datentrager;

Vorbespielte magnetische Datentrager; Datentrager zur Aufnahme von



Daten; Bespielte Datentrager zur Verwendung mit Computern; Auf
maschinenlesbare Datentrager aufgezeichnete Datenverarbeitungspro-
gramme; Optische Datentrager mit gespeicherter Software; Datenver-

arbeitungsgeréte;

Klasse 16: Papierbander oder Karten fir die Aufzeichnung von Com-

puterprogrammen; Prospekte; Schreibmaschinen;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung beziglich
Unternehmensakquisitionen; Beratung beziglich Marketing; Beratung
bezuglich Marketingmanagement; Beratung beziglich Personalanwer-
bung; Beratung zur Geschaftsfihrung; Beratung bezlglich Geschéfts-
angelegenheiten; Beratung zur Verkaufsforderung; Beratungsdienste
beziglich Marketing; Beratungsdienste in Geschaftsangelegenheiten;
Beratung im Bereich Unternehmensstrategie; Beratung bei der Ge-
schéaftsplanung; Betriebswirtschaftliche Beratung zur Datenverarbei-
tung; Betriebswirtschaftliche Beratung mittels Computer; Beratung bei
der Unternehmensplanung; Auskiinfte in Geschaftsangelegenheiten.

Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass die angemeldete Bezeichnung
.PC Billiger* aus einfachen, allgemein verstandlichen Wdrtern zusammengesetzt
sei und in ihrer Gesamtheit ,Personalcomputer - niedriger im Preis* bedeute. Sie
vermittle daher nach Art eines Werbeversprechens die einfache Aussage, dass
die betreffenden Produkte rund um ,preiswerte Personalcomputer® angeboten
wirden. Dabei weise die angemeldete Bezeichnung in der Art ihrer Satzbildung
keine Besonderheiten auf. Sie sei in ihrem Sinngehalt weder unklar noch inter-
pretationsbedurftig. Der werblich anpreisende Sinngehalt der angemeldeten Be-
zeichnung beziehe sich dabei nicht nur unmittelbar auf die Ware ,Compu-
ter” sondern auch auf sdmtliche beanspruchten Waren der Klasse 9, die mit dem
Vertrieb von Computern in Zusammenhang stinden bzw. die udblicherweise

zusammen mit Computern angeboten wirden. Die beanspruchten Dienstleistun-



gen der Klasse 35 konnten in der Art und Weise fur Dritte erbracht werden, dass
diesen geholfen werde, Computer billiger anzubieten oder zu erwerben. Insoweit
stelle die angemeldete Bezeichnung zumindest einen engen beschreibenden

Bezug zu diesen Dienstleistungen her.

Gegen die teilweise Zuriickweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde
der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung habe sich die Markenstelle bei der Prifung
der Unterscheidungskraft der Bezeichnung ,PC Billiger” nicht ausreichend mit den
konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt. Weiter-
hin habe die Markenstelle den insoweit anzuwendenden Prifungsmalistab Uber-
strapaziert. So stelle die angemeldete Bezeichnung beispielsweise keinen engen
beschreibenden Bezug zu den Waren der Klasse 16 ,Prospekte“ her. Insbeson-
dere durfe insoweit nicht auf den potentiellen Inhalt oder Verwendungszweck der
Ware ,Prospekte” abgestellt werden. Weiterhin seien Computer und Mobiltelefone
vollkommen selbstandige Gerate und keinesfalls aufeinander angewiesen, wovon
die Markenstelle in ihrem Beschluss aber ausgegangen sei. Auch die Tatsache,
dass die Waren ,Computer® und ,Mobiltelefone” haufig gemeinsam vertrieben
wurden, begrinde keinen engen beschreibenden Zusammenhang. Schlief3lich
werde im angegriffenen Beschluss auch hinsichtlich der Dienstleistungen der
Klasse 35 nicht klar, inwieweit die angemeldete Bezeichnung in diesem Zusam-
menhang einen beschreibenden Charakter haben solle. Insoweit unterstelle die
Markenstelle zu Unrecht, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in
der Art einer Kette miteinander verknilpft seien, so dass alle Waren und Dienst-
leistungen zwingend in einem die Unterscheidungskraft ausschlieenden engen

beschreibenden Zusammenhang stiinden.

Die Anmelderin und Beschwerdefthrerin beantragt sinngemars,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 4. Juli 2017 aufzuheben, soweit die

Anmeldung zuriickgewiesen worden ist.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, den der Anmelderin am 12. Februar 2019 erteilten rechtlichen Hinweis
nebst Anlagen, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Ubrigen Akteninhalt

verwiesen.

Die zulassige, insbesondere gemal 8§ 64 Abs. 6 MarkenG iVm 8§ 66 Abs. 1 Satz 1
MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Der Eintra-
gung der angemeldeten Bezeichnung ,,PC Billiger* als Marke steht im Zusammen-
hang mit den meisten beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegen. Lediglich fur die Dienstleistungen der Klasse 35 ,Beratung
bezuglich Unternehmensaquisition* und ,Beratung beziglich Personalwerbung®
lasst sich kein Schutzhindernis feststellen. Die Markenstelle hat der angemeldeten
Marke daher Uberwiegend zu Recht die Eintragung versagt (8 37 Abs. 1 und
Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen
zu gewahrleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8
— Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13
— Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; GRUR 2006, 850 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der feh-
lenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininte-

resses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerecht-


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&n=1&p=8&x=2

fertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuUGH GRUR 2003, 604 Rn. 60
— Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 — Smartbook). Bei der Beurteilung von
Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die Auffassung der beteiligten inlandischen
Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche
Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf
die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandi-
gen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienst-
leistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 — SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. — Henkel; BGH
GRUR 2006, 850 — FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zei-
chens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten;
GRUR 2014, 872 Rn. 10 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 —test;
EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 — 57 — Flugbdrse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 — FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004,
674 Rn. 86 — Postkantoor) oder sonst gebréauchliche Wérter der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, die —etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. — Link economy; GRUR 2009,
778 Rn. 11 — Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 — hey!). Dariber
hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittel-
bar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffen-
den Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. — FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsatzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung fur die meisten
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskratft.



Die Bezeichnung ,,PC Billiger” ist fir den angesprochenen Verkehr ohne Weiteres
verstandlich und wird unmittelbar als ein werbedblicher Hinweis dahingehend ver-
standen, dass die so bezeichneten bzw. beworbenen Waren (vor allem Personal-
computer) besonders giinstig angeboten werden. Dabei kénnen die entsprechen-
den Waren unter der angemeldeten Bezeichnung zum Kauf, zur Miete oder in Be-
zug auf Wartung oder Reparatur beworben werden. Der unmittelbar verstandliche
werbliche Hinweis bezieht sich dabei nicht nur auf Personalcomputer, sondern
auch auf alle weiteren Waren, die Ublicherweise von Computer-Handlern in La-
dengeschéften oder auch im Wege eines Online-Handels angeboten werden. In
diesem Zusammenhang ist dem Verkehr bekannt, dass Handler, die auf den Ver-
trieb von Computern spezialisiert sind bzw. den Vertrieb von Personalcomputern
werblich in den Vordergrund stellen, in aller Regel auch andere Waren anbieten
wie z.B. Smartphones und Computerzubehdor. Die Bezeichnung ,,PC* bzw. ,Perso-
nalcomputer* steht insoweit stellvertretend und plakativ fur das tblicherweise in
PC-Shops oder PC-Laden vorhandene Warenangebot. Auch bei Etablissement-
bezeichnungen wie ,PC-Shop“, ,PC-Doktor* oder ,PC-Spezialist®, die fur Ver-
kaufs-, Vertriebs-, und Reparaturstatten fir Computer und Computer-Zubehor im
weitesten Sinne in Deutschland sehr haufig verwendet werden, wird die Buchsta-
benfolge ,PC" im Sinne von Personalcomputer stellvertretend fur das teilweise
umfassende Angebot an Hard- und Software und auch an Dienstleistungen rund
um Computer und Telekommunikation im weitesten Sinne verwendet. Insoweit
wird auf die Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelderin mit dem rechtli-
chen Hinweis vom 12. Februar 2019 Ubersandt worden sind, Bezug genommen.
Soweit solche Waren mit der angemeldeten Bezeichnung gekennzeichnet sind,
die dem Ublichen Sortiment eines PC-Shops zuzurechnen sind, wird der Verkehr
deshalb in der Bezeichnung keinen Hinweis auf die individuelle betriebliche Her-
kunft dieser Waren sehen. Der insoweit gegebene werblich-beschreibende Zu-
sammenhang gilt fir alle beschwerdegegenstandlichen Waren der Klassen 9 und
16, auch fur die Ware ,Prospekte”, weil es Anbieter gibt, die neben Computern
und anderen Waren der Klasse 16 dem Verkehr auch die Ware ,Prospekte”

anbieten. Auf die Rechercheunterlagen, die der Anmelderin mit dem rechtlichen



Hinweis vom 12. Februar 2019 lbersandt worden sind, wird insoweit Bezug

genommen.

Nichts anderes gilt nach Auffassung des Senats auch fir die meisten beschwer-
degegenstandlichen Dienstleistungen der Klasse 35. Die Frage der Computer-
Ausstattung bzw. der IT-Strategie, beginnend mit der Anschaffung von Hard- und
Software bis zur Vorsorge im Hinblick auf Datenschutz oder Cybersicherheit, ist
fur Unternehmen ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Faktor. Diesbeztiglich gibt
es zahlreiche, zum Teil auf einzelne Belange spezialisierte Beratungsunterneh-
men. Dabei kann sich die angebotene Beratung insbesondere auch auf die (preis-
lich besonders ginstige) Anschaffung oder Wartung von Hard- und Software
beziehen. Insoweit hat der Senat bei seiner Recherche die Angebote zahlreicher
Dienstleistungsunternehmen nachweisen koénnen. Die diesbeziglichen Recher-
cheunterlagen sind der Anmelderin gleichfalls mit dem rechtlichen Hinweis vom
12. Februar 2019 Ubersandt worden. Lediglich im Zusammenhang mit den
beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen ,Beratung bezlglich Unterneh-
mensakquisitionen“ und ,Beratung bezuglich Personalanwerbung” gibt es keine
vergleichbaren Dienstleistungsangebote. Die genannten Dienstleistungen sind
ganz spezifisch auf solche Aspekte der Unternehmensfihrung bezogen, die in
keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der EDV-Ausstattung eines Unterneh-
mens stehen oder stehen kdnnen. Insoweit ist im Zusammenhang mit der ange-
meldeten Bezeichnung ,PC Billiger* kein ausreichend enger beschreibender
Bezug mehr gegeben. Zumindest konnte der Senat bei seiner Recherche keine
Unternehmen ermitteln, die unter dem Gesichtspunkt einer preiswerten EDV-Aus-
stattung Unternehmens-Akquisitionen begleiten oder fur Dritte auf diesen Unter-

nehmensbereich spezialisiertes Personal rekrutieren.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass die Markenstelle bei der Prifung der Unter-
scheidungskraft einen zu strengen Malistab angelegt habe, ist erganzend unter
Bezugnahme auf die insoweit mal3gebliche Rechtsprechung des européaischen

Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unter-
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scheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen
ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechts-
monopolen zu bewahren. Die Priufung der Markenanmeldung muss daher streng
und vollstandig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EUGH,
GRUR 2003, 604 Rn.57, 60 -Libertel, BGH, GRUR 2014, 565 Rn.17
— smartbook; Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8§ 8 Rn. 178, 179). Im
vorliegenden Fall drangt sich der ausschlie3lich werbliche-anpreisende Sinngehalt
der angemeldeten Wort-Buchstaben-Kombination im Zusammenhang mit den
beschwerdegegenstandlichen Waren der Klassen 9 und 16 und meisten Dienst-
leistungen der Klasse 35 in einem solchen Mal3 auf, dass bei der Prifung der Un-
terscheidungskraft noch nicht einmal von einem Grenzfall ausgegangen werden

kann.

2. Da der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleis-
tungen der Klasse 35 ,Beratung bezlglich Unternehmensakquisitionen“ und ,Be-
ratung bezuglich Personalanwerbung® keine unmittelbar beschreibende Sachaus-
sage zu entnehmen ist, besteht auch kein Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Fa



