BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 195/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 79 503.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Juli 2002 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzender,

und der Richter Voit und Paetzold

BPatG 152
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 7. August 2001 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet Handyphone fir

"Mobiltelefone, Zubehér zu Mobiltelefonen, insbesondere Mikro-
phone, Lautsprecher, Freisprecheinrichtungen, Batterieladegerate,
als Telefonhorer dienende Halterung fur ein Mobiltelefon; Halte-
rung zur Aufnahme und Kontaktierung eines Mobiltelefons; Moni-
tore zur Darstellung von vom Mobiltelefon empfangenen und
Ubermittelten Daten; Gerate fur die Verkehrstelematik, insbe-
sondere Mobiltelefone und Autotelefone mit eingebauten oder
anschlieRbaren Funktionseinheiten fur die Telematik;

Ubermitteln von Nachrichten fir die Verkehrstelematik; Mobilfunk-

telefondienst; Datentbermittlung auf Mobiltelefone".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt
mit einem Beamten des hdheren Dienstes, hat die Anmeldung nach vorangegan-
genem Beanstandungsbescheid wegen eines bestehenden Freihaltebedtrfnisses
zuruckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, es handle sich bei der Anmel-
dung um eine aus dem Englischen stammende Bezeichnung, deren Verwendung
etwa in dem Begriff "Personal Handyphone System® - ein in Japan verwendeter
Mobilfunkstandard - gebrauchlich sei. Bei der Bezeichnung handle es sich unter
Bertcksichtigung der direkten Wortbedeutung als "handliches Telefon* daher um
ein Gerat, das nach diesem Standard arbeite. Daher liege eine beschreibende Be-
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zeichnung hinsichtlich derartiger Telefone und deren Zubehor sowie hinsichtlich

hierauf bezogener Dienstleistungen vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie halt die angemeldete Bezeichnung
mit ndheren Ausfuhrungen fur schutzfahig. Insbesondere verweist sie darauf, daf3
eine phantasievolle Wortneuschépfung vorliege, da "Handy" im Deutschen aus-

schlie3lich "Mobiltelefon" bedeute und "Phone" fur ein (Festnetz-) Telefon stehe.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamtes vom 7. August 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt

der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Die angemeldete Bezeichnung ist weder
nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch aufgrund 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der

Eintragung ausgeschlossen.

Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung oder sonstiger Merk-
male der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Die angemeldete Bezeich-
nung Handyphone |3t sich weder lexikalisch belegen noch ist ihr gegenwartiger
Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Es ist deshalb davon
auszugehen, dal es sich um eine Wortneuschopfung handelt. Dies steht zwar der
Anwendbarkeit des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und der Annahme eines Freihaltebe-
durfnisses nicht entgegen, da die gesetzliche Regelung nicht nur den gegenwarti-
gen Sprachschatz, sondern auch bisher noch nicht verwendete Wortkombinatio-
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nen erfafdt, die als Sachangaben "dienen kénnen" (vgl BGH MarkenR 2000, 330,
332 — Bucher fur eine bessere Welt; Althammer/Strobele MarkenG 6. Aufl § 8
Rdn 74). Das ist hier indessen nicht der Fall.

Der Markenbestandteil "phone” ist in der englischen Sprache die Ublicherweise
verwendete Abkirzung des Wortes ,telephone” (vgl DUDEN-OXFORD, GroB3wor-
terbuch Englisch, 2. Aufl 1999, S 1395).

Der weitere Markenbestandteil "Handy" kommt sowohl als deutscher als auch als
englischer Ausdruck vor. Er ist in Deutschland die Bezeichnung fir ein Mobiltele-
fon (englisch: "mobile phone" oder "cell phone", vgl Althammer/Strobele aaO § 8
Ful3note 169). Im Englischen wird "handy" nur als Adjektiv in der Bedeutung von
"zur Hand, bei der Hand, greifbar, leicht erreichbar, handlich, geschickt, gewandt"
benutzt (vgl DUDEN-OXFORD, aaO, S 1202; Eichborn, Die Sprache unserer Zeit,
Bd I, S 842; Langenscheidts GroRwdrterbuch Englisch, 2001, S 521).

Das angemeldete Markenwort Handyphone in seiner Gesamtheit konnte danach
aufgrund des deutschen Ausdrucks "Handy" zum einen die Gesamtaussage "Mo-
biltelefon-telefon" vermitteln; daraus ergeben sich aber Unklarheiten und Wider-
spriche; denn die Verbindung des auf ein Mobiltelefon bezogenen Bestimmungs-
wortes "handy” mit dem Grundwort "phone” legt hierfir nur den Bezug auf ein
Festnetztelefon nahe. Wird das Markenwort als Ausdruck der englischen Sprache
angesehen, so kdnnte es zum anderen die Gesamtaussage "handliches Telefon"
oder "leicht erreichbares Telefon" vermitteln, was aber auch gewisse Unklarheiten
beinhaltet, weil "handlich" (="sich leicht handhaben lassend”) gegeniber "sich
leicht erreichen lassend” eine andere Aussage beinhaltet. In ihrer Gesamtheit, die
allein der Beurteilung zugrunde zu legen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 -
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wirkt die Marke damit unspezifisch
und verschwommen und erscheint zumindest interpretationsbedurftig. Eine hinrei-
chend konkrete, in sich verstandliche Gesamtaussage laf3t sich der Anmeldung
somit nicht ohne weiteres entnehmen. Dal3 es — wie von der Markenstelle ange-

fuhrt - in Japan einen Mobilfunkstandard gibt, dessen englische Ubersetzung
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"Personal Handyphone System* lauten mag, begriindet jedenfalls zum gegenwar-
tigen Zeitpunkt kein Freihaltebedirfnis an dem englischsprachigen Ausdruck
"handyphone® fur etwa in diesem System verwendete Mobiltelefone, denn der ja-
panische Begriff fir Mobiltelefone soll in der Umschreibung "Keitai Denwa“ -
Kurzform "Keitai“ - lauten (etwa tragbares Telefon, vgl www.u32.de/handy). Si-
chere und konkrete Anhaltspunkte daftr, dafd ein warenbeschreibendes Verstand-
nis aufgrund sich bereits konkret abzeichnender Umstande in absehbarer Zukunft
zu erwarten ist, fehlen jedenfalls. Eine freihaltebedurftige beschreibende Verwen-
dung der angemeldeten Bezeichnung im Geltungsbereich des Markengesetzes

lant sich damit auch auf dieser Grundlage nicht feststellen.

Zu bericksichtigen ist hier aber weiter, dal’3 sich die angemeldete Bezeichnung
nicht als eine in sprachiblicher oder sonst naheliegender Form gebildete Wort-
neuschodpfung darstellt. Das ergibt sich aus der sprachlichen Besonderheit der an-
gemeldeten Marke, die darin besteht, dal3 das englische Wort "handy" fir den hier
malfigeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich im Deutschen eine andere Be-
deutung hat als in der englischen Sprache. Dazu kommt in diesem Fall die Ver-
bindung eines im Deutschen gebrauchlichen Fachbegriffs mit einer englischen
Abkurzung, was auch nicht als ganz Ublich bezeichnet werden kann. Bei engli-
scher Auffassung der Anmeldung sind ausreichend sichere Anhaltspunkte dafr,
dal3 das Adjektiv "handy" ohne weiteres mit einer nachfolgenden Abkirzung eines
Substantivs verbunden wird, weder in der deutschen noch in der englischen Spra-
che erkennbar. Nachschlagewerken lassen sich nur die Worter "Handyman, Han-
dysize, Handyway“ und damit Substantiv-Kombinationen entnehmen. Aus diesen
jeweils eigenstandigen Wortverbindungen lasst sich damit nicht hinreichend sicher
ableiten, dass in der englischen Sprache das Adjektiv "handy" allgemein auch mit
anderen Substantiven oder gar mit mit deren Abkurzungen verkntpft als sprach-
ubliche Wortschopfung angesehen werden kdnnte. Entsprechendes gilt fir den
deutschen Sprachgebrauch (vgl BPatG PAVIS PROMA Kliems 30 W (pat) 181/97

— Handycam).
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Die Wortneuschépfung Handyphone kann damit - anders als zur Alltagssprache
zahlende und aus gebrauchlichen Kirzeln allgemein verstandlich zusammenge-
fugte Worter einer sprachublich gebildeten Sachangabe im Hinblick auf die kon-
kret gewahlte, unibliche Sprachform nicht gleichgesetzt werden. Fir diese laf3t
sich deshalb mangels sonstiger konkreter Anhaltspunkte weder ein Interesse ak-
tueller noch zukunftiger Verwendung mit hinreichender Sicherheit feststellen (vgl
hierzu auch BGH GRUR GRUR 1996, 771 — THE HOME DEPOT,; Altham-
mer/Strébele aaO 8 8 Rdn 74, 75 mwN). Hiermit korrespondiert, daf} die konkret
beanspruchte Gesamtbezeichnung nicht nur fur die Beurteilung der Schutzfahig-
keit der angemeldeten Marke mafRRgebend ist, sondern dal3 diese auch nur inso-
weit Schutz geniel3t und deshalb andere Mitbewerber nicht an der (beschreiben-
den) Verwendung einer Bezeichnung wie "handliches Telefon" bzw "leicht erreich-
bares Telefon* oder einzelner Wortelemente gehindert sind (vgl Altham-
mer/Strobele aaO § 8 Rdn 142 mwN).

Die angemeldete Marke verfigt auch tber die erforderliche Unterscheidungskraft
iISv 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. DalR Handyphone keine konkrete Sachangabe ent-
halt, wurde bereits bei der Prifung des Freihaltungsbedirfnisses festgestellt. Un-
ter diesem Gesichtspunkt kann der Marke daher die erforderliche Unterschei-
dungskraft nicht abgesprochen werden. Es sind auch keine anderen Umsténde
erkennbar, die gegen die Herkunftsfunktion der angemeldeten Marke sprechen.
Die Annahme fehlender Unterscheidungskraft liegt insbesondere eher fern, wenn
es sich wie hier bei der Gesamtbezeichnung um eine der Struktur nach unge-
wohnliche in eigentiimlicher Sprachform gebildete Wortneuschdpfung handelt und
damit nicht als normale Ausdrucksweise aufgefal3t werden kann, um im tblichen
Sprachgebrauch die beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu bezeichnen (vgl
EuGH WRP 2001, 1276,1280 — Baby-dry). Die Marke weist damit die eine Unter-
scheidungskraft begriindende  Eigentimlichkeit einer betriebsbezogenen
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Information auf (vgl auch Althammer/Strobele aaO 88 Rdn51; BGH aaO
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Winter Voit Paetzold
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