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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 70 827.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg

BPatG 152
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 10. November 1999 aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

, First Phone*

soll fir die Waren und Dienstleistungen

,Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton,
Bild und Daten, Datenverarbeitungsgerate und Computer, Anruf-
beantworter, Bildtelefone, Buchungsmaschinen, Computersoft-
ware, elektronische Anzeigetafeln, Datentrdger, Datenverarbei-
tungsanlagen, Telefondrahte, Empfangsgerate, Entstorgerate
(Elektrizitat), Sender (Telekommunikation), Signale, Telefonappa-
rate, Zahler, Zahlwerke, Zeitaufzeichnungsgerate, Fernsprechap-
parate, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgerate, Kabel,
Leitungen, elektrische, elektronische, optische Mel3-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und —instrumente, magnetische
oder optische Datenaufzeichnungsgerate (soweit in Klasse 9 ent-
halten);

Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere: Briefpapier,
Broschiren, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellun-
gen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkar-

ten;



Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung; Biroar-
beiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbrei-
tung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Datei-
enverwaltung mittels Computer, Offentlichkeitsarbeit, Telefonwort-
dienst, Versandwerbung und Verteilung von Werbematerial, Her-
ausgabe von Werbetexten, Werbung durch Werbeschriften, Zu-
sammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen fur die
Telekommunikation und Telefonen;

Telekommunikation:

Fernsprechdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke,
Mobil-Funktelefondienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten,
Ubermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtentiber-
mittlung, Vermietung von Geraten zur Nachrichtenibertragung
und Telekommunikation, Personenruf, Auskinfte Uber Telekom-
munikation, Telefondienst, Telekommunikationsdienstleistungen,
Informationsdienstleistungen fir die vorgenannten Dienstleistun-
gen: Ubertragung von Informationen aus dem Internet, Rundfunk-
und Fernsehibertragungsdienstleistungen, Nachrichtenibermitt-
lungs- und Funkdienstleistungen, Vermietung von Telekommuni-
kationsgeraten, Vermietung von Telefonen, Ubertragungs-, Emp-
fangs- und Schaltgeréate fur Telekommunikation, Vermittlung und
Durchfiihrung von Telekommunikation in Wort, Bild und Sprache;
Unterhaltung, Veroffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;
Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung, Vermietung
der Zugriffszeit zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbei-
tungseinrichtungen, Computern und Computersoftware, Aktualisie-
ren von Computersoftware, Druckarbeiten, technische Projektpla-
nung, Projektierung und Planung von Einrichtungen fir die Tele-

kommunikation*



in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluf3 vom 10. November 1999 zuruckgewiesen. ,First Phone*
sei eine fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschrei-
bende Sachangabe, daher freihaltungsbedurftig und nicht unterscheidungskraftig.
Die angemeldete Marke weise ausschliel3lich beschreibend auf die Qualitat ihrer
Waren und Dienstleistungen hin. Dass es sich bei ,First Phone* um englische
Begriffe handle, stehe der Schutzunfahigkeit nicht entgegen, da es sich hierbei um
einfache und gelaufige Worter handle. Englisch sei die Welthandelssprache
schlechthin, in der inlandischen Werbung verbreitet und alltaglich. Kein Wettbe-
werber kdnne es sich leisten mit banalen deutschen Begriffen zu werben, wenn er
ernst- bzw. wahrgenommen werden wolle. Auch dass ,First Phone" lexikalisch
nicht nachweisbar sei, andere nichts an der Schutzunfahigkeit, da es auf Neuheit
nicht ankomme. Der Sinngehalt der angemeldeten Marke sei entgegen der Auf-
fassung der Anmelderin eindeutig und unmissverstandlich im oben dargelegten

Sinn.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dem
Zeichen komme die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Die Verkehrskreise in
Deutschland sahen in ,First Phone“ keine Ubliche beschreibende Angabe. Es
handle sich um eine fremdsprachige Angabe, die als Kombination im deutschen
Verkehr keine Bedeutung erlangt habe und die weder in der englischen Original-
fassung noch in der wortgetreuen oder einer anderen Ubersetzung einen eindeu-
tigen Sinngehalt aufweise. Daher besitze die angemeldete Marke einen gewissen
Phantasiegehalt, auf Grund dessen sie generell geeignet sei, als identifizierendes
Kennzeichen zu wirken. AulRerdem seien die Zeichen ,First TV*, ,Firstoy* und
.First Radio” eingetragen worden.

Auf Grund des fehlenden sachbeschreibenden Inhalts kénne auch nicht festge-
stellt werden, dass ,First Phone” flr bestimmte Waren und Dienstleistungen auf

dem Telekommunikationssektor als beschreibende Angabe verwendet werde oder



eine entsprechende Entwicklung wahrscheinlich und das Zeichen daher freihal-
tungsbedirftig sei. Die wortgetreue Ubersetzung ,erstes Telefon* oder ,zuerst
Telefon” sei weder eindeutig, noch habe sie im deutschsprachigen Raum sachbe-
schreibenden Charakter, insbesondere nicht als Qualitatsangabe. Auch die von
der Markenstelle gewéahlte Ubersetzung von ,first* als ,beste* sei zwar grundséatz-
lich mdglich, mache aber in der vorliegenden Kombination keinen Sinn. Dritte
konnten ,First Phone® ohne weiteres gem. § 23 Abs. 2 MarkenG als Werbeaus-
sage benutzen. Im Ubrigen hatten mit den Argumenten der Markenstelle auch die
oben genannten Marken nicht eingetragen werden durfen. Schlie3lich sei zu be-
denken, dass die Kombination ,First Phone" einen unklaren Sinngehalt aufweise.
Es handle sich daher um ein eintragungsfahiges Phantasiewort mit hinreichender
Einpragung. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Anmelderin auf die Ent-
scheidungen des BGH in GRUR 89, 666 ff - ,Sleepover und GRUR 66, 495
- ,UNIPLAST" sowie auf die des Deutschen Patentamts in GRUR 53, 139 — ,Uni-

meta“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung
der angemeldeten Marke steht weder fehlende Unterscheidungskraft noch ein
Freihaltebedurfnis entgegen (8 8 Abs™2 und Nr 2 und 1 MarkenG).

1. Einer Wortmarke fehlt nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft,
wenn ihr ein fur die mit ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden
kann oder es sich um einen verstandlichen Ausdruck der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch we-
gen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als sol-
cher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP
1999, 1169, 1171 ,FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 ,YES"; WRP 2000,
741 ,LOGO* BGH WRP 2001, 35 ,RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION®; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 ,Radio von
hier; BGH GRUR 2000, 323, 324 ,Partner with the Best*; BGH GRUR
2000, 720, 721 ,Unter uns“; BGH WRP 2001, 692 ,Test it; BGH | ZB 55/98
,LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER", BGH | ZB 60/98 ,Gute Zei-
ten - schlechte Zeiten®. Dies ist hier nicht der Fall.

Das angemeldete Zeichen ist in seiner Gesamtheit weder lexikalisch nach-
weisbar, noch konnte ,First Phone" als beschreibender Bestandteil des
aktuellen Sprachgebrauchs oder der Werbesprache von der Markenstelle
oder vom erkennenden Senat - u.a. durch eine Internet-Recherche - belegt
worden. Neben der Anmelderin wird ,First Phone* noch als Typenbezeich-
nung fir ein Handy sowie als Firmenbezeichnung flr einen schweizeri-
schen Online-Banking- Dienstleister verwendet, also zeichen- bzw. na-
mensmalfiig, nicht jedoch mit sachbeschreibender Bedeutung. Eine solche
kommt der angemeldeten Marke ,First Phone* flr die angemeldeten Waren
und Dienstleistungen auch nicht zu. Die beiden Bestandteile der englisch-

sprachigen Wortfolge ,first” (erste(r, s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das



Erste) und ,Phone” fur ,Telefon* bzw. ,telefonieren, anrufen“ sind den an-
gesprochenen breiten Verkehrskreisen allerdings bekannt, da sie zum
Grundwortschatz gehdren (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch
1999). Die Wortfolge ist vergleichbar mit den Zusammensetzungen ,first
class®, ,first mate bzw. officer* oder ,First Lady" und insoweit auch sprach-
tblich gebildet. Obwohl es sich bei den Markenwértern demnach um auch
in Deutschland gelaufige englische Worter handelt und ,erster, erste” in der
deutschen Sprache manchmal als Hinweis fur die Qualitat verwendet wird,
kann dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass der deutsche
Verkehr die angemeldete Wortfolge, wenn sie ihm im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, ohne naheres
Nachdenken so verstehen wird, dass diese ,beste Telefone seien bzw. sol-
che zum Gegenstand hatten”, wie die Markenstelle angenommen hat. Ins-
besondere bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ,Papier,
Pappe, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen, Dia-
gramme, Rundschreiben, Schilder, Geschéftsfuhrung, Unternehmensver-
waltung, Buroarbeiten® liegt kein Sachbezug, der eine derartige Interpreta-
tion erlauben wirde, vor. Aber auch bei den mit Telekommunikation zu-
sammenhangenden Waren und Dienstleistungen bedirfte es, um zu dem
von der Markenstelle festgestellten Bedeutungsgehalt zu gelangen, einer
intensiven analysierenden Auseinandersetzung mit der Marke. Eine solche
fuhrt der Verkehr nicht durch, vielmehr nimmt er Kennzeichen von Waren
und Dienstleistungen so auf, wie sie ihm begegnen (Althammer/Strébele,
MarkenG, 6. Aufl.,, Rn 142 zu § 8). Dariliber hinaus erscheint auch zweifel-
haft, ob sich ,First Phone" den vorliegend angesprochenen breiten Ver-
kehrskreisen in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn auch bei
genauerer Beschaftigung mit der Marke Uberhaupt erschliel3en wirde. Aus
lexikalischen Nachweisen ergibt sich zwar, dass ,first* im Englischen in den
Bedeutungen "fuhrend, hervorragend, von besonders hoher Qualitat" ver-
wendet wird (vgl. Pons Collins GroRBwoérterbuch Deutsch-Englisch Eng-
lisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford GroR3wdrterbuch Englisch, 2. Aufl.; The



Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl.; Webster's Encyclopedic Unabridged
Dictionary of the English Language, jeweils Stichwort ,first”). So gibt es
Ausdriicke wie ,to travel first” (erster Klasse reisen), first class” (erste
Klasse), ,they did a first job* (sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet)
(Pons Collins GroRRworterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999,
S. 1334). Hierbei handelt es sich aber um feststehende Ausdriicke und Be-
griffe, sog. ldioms, aus denen sich nicht ableiten lasst, dass jede Kombina-
tion mit first* eine Aussage Uber eine hervorragende Qualitéat beinhaltet.
Die Kombination von first* mit einem Nomen stellt zur Bezeichnung von
besonderer Qualitat nur im Zusammenhang mit den genannten Idioms im
Englischen eine ubliche Ausdrucksweise dar, wobei zudem nicht ohne
weiteres davon ausgegangen werden kann, dass breiten Verkehrskreisen
mit Ausnahme des feststehenden allgemein bekannten Begriffs ,first class”
die Verwendung von ,first* im Sinne einer Qualitatsbezeichnung ohne wei-
teres geléaufig ist. Vielmehr wére, um ein solches Verstandnis hervorzurufen
im Englischen Ausdriicke wie first-class phone* oder ,best phone®
sprachrichtig. Fur first* stehen im inlandischen die Bedeutungen ,erste(r,
s), zuerst, der/die/das Erste* als Mengenzahl im Vordergrund. Die sich fur
das inlandische Publikum demnach aufdrangenden Bedeutungen sind ,er-
stes Telefon®, ,das erste Telefon® oder ,erster Anruf‘ oder gegebenenfalls in
einem stark betonenden Zusammenhang ,zuerst anrufen“. Unabhangig
davon, dass bereits auf Grund der unterschiedlichen méglichen Bedeutun-
gen von einer im Vordergrund stehenden sachbeschreibenden Bedeutung
von ,First Phone“ nicht die Rede sein kann, ergeben auch ,erster Anruf*
oder ,zuerst anrufen* im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und
Dienstleistungen weder einen Sinn noch enthalten sie eine sachbe-
schreibende Aussage. Dies gilt auch fur die mogliche weitere Bedeutung im
Sinne von ,erstes Telefon®. Sie enthalt keinerlei konkrete Sachaussage
Uber die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Nicht einmal fur die
Waren ,Telefonapparate” oder ,Fernsprechapparate” ergibt die Bezeich-

nung ,First Phone* eine sinnvolle Bedeutung, da unklar erscheint, in wel-



chem Kontext hier das Ordnungszahlwort stehen soll, zumal es sogar im
Zusammenhang mit Nebenstellenanlagen untblich ist, Telefonapparate
durchzunummerieren. Erst Recht ergibt ,First Phone* als ,erstes Telefon*
fur die tbrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen erkenn-
baren Sinn. Hinzu kommt, dass das angemeldete Zeichen wegen seiner
Schreibweise mit GroRbuchstaben am Wortanfang und auf Grund seiner
Alleinstellung wie eine erganzungsbedurftige Unternehmensbezeichnung
wirkt, ahnlich Firmenbezeichnungen wie FIRST Business Travel®, ,First
Glas Galerie” bzw. ,Erste Dresdner Pflasterreinigung GmbH", ,Erstes
Minchner Kartoffelhaus” (vgl S. 530 bzw. 490 des Minchener Telefon-
buchs). Es fehlen daher nach Ansicht des Senats auch im Hinblick auf
weitere vergleichbar gebildete Firmenbezeichnungen, z.B. Alte Leipziger®
oder ,Vereinte" bei Versicherungen, im vorliegenden Fall jegliche Anhalts-
punkte daflr, dass der Verkehr ,First Phone* als Sachangabe und nicht als

betrieblichen Herkunftshinweis deutet.

Bei dieser Sachlage kann fir die angemeldete Marke auch kein
Freihaltungsbedirfnis festgestellt werden. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
ist eine Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie aus-
schlieBlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von
Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kon-
nen. Wie dargelegt, ist ,First Phone" in Alleinstellung mehrdeutig, inter-
pretations- und erganzungsbedurftig, so dass die angemeldete Wortkombi-
nation keine im Vordergrund stehende waren- oder dienstleistungsbezo-
gene beschreibende Aussage ist (vgl BGH Beschluss vom 28. Juni 2001
| ZB 1/99 — INDIVIDUELLE). Ein Bedurfnis etwaiger Mitbewerber, die Be-
zeichnung im gesamten hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungs-
bereich zu benutzen, besteht daher weder gegenwartig noch gibt es kon-
krete Anhaltspunkte flr eine entsprechende zukinftige Entwicklung. Dies
gilt auch fur die beanspruchten Waren ,Telefonapparate* oder ,Fern-

sprechapparate”.
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Grabrucker Baumgartner Pagenberg
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