25 W (pat) 45/11 Verkindet am
16. Februar 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Loschungsverfahren S 2/10 Lésch
gegen die Marke 304 11 976

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 unter Mitwirkung des Richters
Metternich als Vorsitzenden, der Richterin Dr. Schnurr und der Vorsitzenden
Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die am 5. Mérz 2004 angemeldete Wortmarke

Smartbook



ist am 22. Juli 2004 fir Waren der Klasse 9, namlich

"Computer, Computerperipheriegerate, Computertastaturen, Da-
tenverarbeitungsgeréte, elektronische Terminkalender, Laptops
(Computer), Mause (Datenverarbeitung), Monitore (Computer-

hardware), Notebooks (Computer), tragbare Stereogerate”

in das Markenregister unter der Nummer 304 11 976 eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2009 gemal 8 50 Abs. 1
MarkenG die Loschung dieser Marke sowie drei weiterer zugunsten der Marken-
inhaberin eingetragener "smartbook"-Marken beantragt, die unter den Nummern
305 05 515 ("smartbook™), 305 06 417 ("smartbook™) und 306 57 323 ("smartbook
for smart people”) registriert sind. Die Antragstellerin hat den Loschungsantrag im
vorliegenden Verfahren damit begrindet, dass die Marke "Smartbook" entgegen
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei und zudem als Gattungs-
begriff i. S. d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verwendet werde. Die Antragsgegnerin,
der der Loschungsantrag am 15. Januar 2010 zugestellt worden ist, hat der L6-
schung mit Schriftsatz vom 12. Marz 2010, der am selben Tag beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingegangen ist, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-
schluss vom 23. Dezember 2010 die Loschung der Marke "Smartbook" angeord-
net, da die angegriffene Marke entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ein-
getragen worden sei und die Schutzhindernisse auch noch im Zeitpunkt der Ent-
scheidung bestehen wiirden. Gleichlautende Entscheidungen hat die Markenab-
teilung in Bezug auf die drei weiteren mit dem Ldschungsantrag angegriffenen

"smartbook"-Marken getroffen.



Die angegriffene Wortmarke setze sich aus den Bestandteilen "Smart" und "book"
zusammen und sei in sprachiblicher Weise zu einem Gesamtbegriff gebildet, den
der angesprochene Verkehr sofort und ohne weitere analysierende Zwischen-
schritte im Sinne von "tragbarer PC mit geratetechnischer Intelligenz" bzw. "ein mit
besonderen Funktionen ausgestatteter PC" verstehen werde. Nicht erforderlich
sei, dass dem Verkehr auch bewusst sei, um welche konkreten besonderen Funk-
tionen es sich dabei handele. "Smart" werde in seiner allgemeinen Bedeutung mit
"gewandt, schlau, intelligent" Gbersetzt und bedeute im Computerbereich "fahig zu
unabhangigen und scheinbar intelligenten Operationen” und sei damit ein Sy-
nonym fur die sogenannte "geratetechnische Intelligenz". Das weitere Markenele-
ment "book" habe als zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehorend die
Bedeutung von "Buch". Im Computer- und EDV-Bereich habe sich der Wortbe-
standteil "book" seit Einfihrung des Begriffs "Notebook" in den 1980er Jahren fir
die Bezeichnung von tragbaren Computern etabliert, was z. B. die eigenstandigen
Gerateklassen "Subnotebook" oder "Netbook" zeigen wirden. Bereits 1991 habe
Apple das erste "Powerbook" auf den Markt gebracht (vgl. Wikipedia, Bd. llI,
Bl. 188 d. Loschungsakte) und vertreibe seine Notebooks unter der Bezeichnung
"MacBook" oder "iBook", die Firma L... biete ein Notebook unter der Bezeich

nung "Tuxedo Book 501" an. Der Lebensmittelkonzern "Rewe" habe im Frihjahr
2010 ein "Mini-Notebook" unter der Bezeichnung "Jay-Book 9901" verkauft und

wie einer Mitteilung unter www.computerbild.de aus dem Jahre 2010 zu entneh

men sei, habe die Firma L1... eines ihrer Mini-Notebook-Modelle als "Smart

book" bezeichnet. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin fihre weder ei-
ne in der Wortneubildung enthaltene Tautologie noch eine Mehrdeutigkeit der Be-
zeichnung "Smartbook" zur Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke. Denn der
Verkehr sei einerseits an derartige sprachubliche Stilmittel gewdhnt, da es tblich
sei, besondere Leistungsmerkmale von IT-Geraten gesondert herauszustellen. Es
sei auch nicht ungewo6hnlich, dass ein Computer, der bereits per se Uber eine ge-
wisse geratetechnische Intelligenz verflige, als besonders "smart" dargestellt wer-
de. Dass der Verkehr gemalR den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen

die Bezeichnung "Smartbook" als Hinweis auf einen Hybriden zwischen dem so-


http://www.computerbild.de

genannten "smartphone"” und einem "notebook" verstehen kénne, aber auch die
Interpretation als "digitales Buch" nahe liegend sei, fuhre nicht zur Annahme der
Schutzfahigkeit der Wortkombination, da der angesprochene Verkehr von mehre-
ren in Betracht kommenden Bedeutungen dem Begriff eine eindeutige Aussage
mit sachbezogenem Charakter im Zusammenhang mit den in der Klasse 9 ge-
schitzten Waren der angegriffenen Marke entnehme. Der Verkehr werde die Be-
zeichnung "Smartbook" im Zusammenhang mit diesen Waren als Sach- bzw. Be-
stimmungsangabe verstehen, namlich dahingehend, dass es sich um "intelligente
(kleine) Computer" handele bzw. sie als Zubehdr (im weiteren Sinne) fur Smart-
books bzw. zur Anwendung mit Smartbooks bestimmt seien. Dieses Verkehrsver-
standnis habe bereits im Zeitpunkt der Eintragung der angegeriffenen Marke be-
standen. Schon in friheren Entscheidungen des BPatG aus den Jahren 2001,
2002 und 2004, in denen auf eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1990
betreffend die Bezeichnung "SMART WARE" (GRUR 1990, 517) Bezug genom-
men worden sei, seien die Begriffskombinationen mit dem Bestandteil "smart" wie
"SMARTWARE", "Smartweb", "SmartFinder" oder "sm@rt c@rd" auf dem hier ver-
fahrensgegenstandlichen Warengebiet als beschreibender Sachhinweis fir
schutzunfahig angesehen worden. Daher habe das Deutsche Patent- und Marken-
amt bereits 1999 die Eintragung der angemeldeten Wortmarke "Smart Book"
(Nr. 399 19 453.3) u. a. fur Waren der Klasse 9 zurtickgewiesen. Ebenso sei der
Wortbestandteil "book"™ bereits vor Eintragung der angegriffenen Marke als
Kurzform fur Notebook verwendet und vom Verkehr in diesem Sinne verstanden
worden. Soweit die Markeninhaberin sich auf Voreintragungen berufe, fihrten
diese zu keiner anderen Beurteilung. Der Verweis auf die Marke "DYNABOOK"
gehe fehl, weil diese Bezeichnung schon 1989 und damit zu einem Zeitpunkt
eingetragen worden sei, zu dem eine andere Beurteilung im Vergleich zum heute
Ublichen Sprachgebrauch nicht auszuschlieRen sei. Aul’erdem gebe es eine
Vielzahl von vergleichbaren Markenanmeldungen, die - auch gerichtlich bestétigt -
zurickgewiesen worden seien. Zudem sei jeder konkrete Einzelfall gesondert zu
prifen und zu beurteilen. Die Frage, ob die Bezeichnung "Smartbook” im

Eintragungszeitpunkt eine zuktinftig freizuhaltende Sachbezeichnung i. S.d. 88



Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewesen sei, kdnne in Anbetracht des zu bejahenden
Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG offen bleiben.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben.

Sie halt den Loschungsantrag der Antragstellerin weiterhin fir unbegrindet. Ge-
genstand des Léschungsverfahrens sei eines von vier Kennzeichen, das seit 2001
im geschaftlichen Verkehr benutzt werde. Errstmals nach acht Jahren intensiver
Benutzung im geschéftlichen Verkehr, in der Werbung, Presseberichterstattung,
Fernsehen und Internet, - hierzu hat die Markeninhaberin im einzelnen vorgetra-
gen und Unterlagen vorgelegt - und nachdem die Markeninhaberin seit November
2005 die Marke in ihre Firma aufgenommen habe, habe die Antragstellerin die Be-
hauptung aufgestellt, dass die angegriffene Marke wegen bestehender Schutz-
hindernisse nicht hatte eingetragen werden durfen. Die Antragstellerin verfolge mit
ihrem Loschungsantrag ausschliel3lich eigene wirtschaftliche Interessen, da sie
die Bezeichnung "Smartbook" fiir eigene Produkte, fur die sie weltweite Marke-
tingaktionen durchfihre, verwende. Nachdem die Antragstellerin, die zu den Welt-
marktfihrerin bei der Herstellung u. a. von Prozessoren fur Mobiltelefonen gehére,
neue Markte fur sich zu erschlie3en gesucht und sich fir den Eintritt in den wachs-
tumsstarken Markt von kleinen mobilen Computern entschlossen habe, habe sie
nach einer Bezeichnung fur ihre neuen Produkte gesucht und sich bewusst fir das
Markenwort "Smartbook”, fur die sie, die Markeninhaberin, Schutz geniel3e, ent-
schieden. Im Mai 2009 habe die Antragstellerin dann begonnnen, unter der Pro-
duktdachbezeichnung "Smartbook" den Vertrieb tragbarer Computer mit speziel-
len Leistungsmerkmalen anzukindigen. Die zeitliche Koinzidenz von Markteinfuh-
rung der neuen Produkte durch die Antragstellerin und erstmals aufgestellter Be-
hauptung, die Marke "Smartbook" sowie die weiteren von der Antragstellerin ange-
griffenen "smartbook"-Marken seien schutzunfahig, sei augenfallig. Die Auffas-
sung der Antragstellerin, der die Markenabteilung gefolgt sei, sei aber unrichtig, da
der Bezeichnung "Smartbook” im Zeitpunkt der Markeneintragung keine Schutz-

hindernisse entgegen gestanden hatten und solche auch heute nicht bestehen



wirden. "Smartbook" kénne namlich nicht die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Zumindest im Jahre 2004 habe es
sich um eine Wortneuschopfung und einen Phantasiebegriff gehandelt. Unzutref-
fenderweise habe die Markenabteilung dem Begriff "Smartbook” in seiner Gesamt-
heit einen im Vordergrund stehenden beschreibenen Aussagegehalt zugewiesen,
da fur den Verkehr nicht ohne weiteres und ohne Unklarheiten erkennbar sei, was
der Begriff "Smartbook” bedeute. Der Begriff kobnne néamlich von dem Verkehr
auch als "schickes Notizbuch" verstanden werden oder, wenn man "smart" mit
"schlau” Ubersetze, als "schlaues Buch". Aber selbst wenn man "smart" mit "gera-
tetechnische Intelligenz" Ubersetzen wirde, kénne die Bezeichnung im Zusam-
menhang mit den registrierten Waren nicht von der Eintragung ausgeschlossen
werden. Denn "Book" sei schlicht ein "Buch" und stehe selbst heute nicht stellver-
tretend fur "notebook” oder "Laptop”. Die Verkirzung von "Notebook" und "Net-
book" auf "Book" entspreche also nicht der Realitat. Die Wikipedia-Eintragung zum
"E-book" wirde gleichermal3en das herkdmmliche Verstdndnis des Wortes "book"
als Buch belegen, namlich als "virtuelles" oder "digitales Buch" und nicht als "trag-
barer Computer". Die Tatsache, dass schon im Jahre 2004 einige Hersteller neben
einem weiteren Zusatz auch die Komponente "book" fur die Bezeichnung ihrer
Produkte verwendet hatten, lasse nicht den Schluss zu, dass im Eintragungszeit-
punkt "book" in Alleinstellung oder zusammen mit "smart" beschreibend sei und
der Gesamtbezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle, zumal es sich bei
den Wortbezeichnungen mit dem Bestandteil "book™ um eingetragene Marken wie
bei "Mc Book", "Powerbook", "iBook", "MacBook Air", "Toughbook" usw. handele.
Zudem gebe es eine Vielzahl von weiteren eingetragenen Wortmarken mit dem
Bestandteil "Book" fir Waren der Klasse 9 wie "Book Master", "b. book" , "0.book"
usw.. Darlberhinaus sei die rein schematische Analyse der Einzelbestandteile,
wie sie das DPMA vorgenommen habe, unzuléssig, da der Gesamteindruck malf3-
gebend sei. Weder im Jahre 2004 noch im Jahre 2012 denke der Verkehr bei
"Smartbook” ohne weiteres an einen tragbaren Computer. "Smartbook" sei eine
Wortneuschopfung und nicht blof3 eine Aneinanderreihung beschreibender Begrif-

fe, wie es bei "Smart Laptop" oder "Smart Notebook" der Fall sei. Auch wenn ge-



wisse Assoziationen im Zusammenhang mit den geschitzten Waren auf der Hand
lagen, wirden doch einige gedankliche Zwischenschritte benétigt, um hierin Ei-
genschaftsangaben zu erkennen. Neben erfolgreichen Eintragungen mit dem
Bestandteil "book" oder "Smart" spreche auch die Tatsache, dass immerhin in vier
Fallen "Smartbook" als eintragungsfahig angesehen worden sei, fur die Auffas-

sung der Markeninhaberin.

Schlief3lich sei auch ein Freihaltebeduirfnis fiur "Smartbook” zu verneinen. Die
bloRe Existenz von Smartphones und Notebooks rechtfertige nicht die Annahme,
jedenfalls nicht im Zeitpunkt der Eintragung der Marke, dass der Begriff "Smart-
book" als beschreibend verwendet werden kdnnte. Soweit in einem Artikel der
Welt-online vom 10. Marz 2002 der Begriff "Smartbook” von der Firma G... fur

das Notebook "1st Supersonic GRPS" verwendet worden sei, scheine dies auf ei-
nem Versehen zu beruhen. Jedenfalls habe die Firma G... selbst diesen Be

griff nicht zur Bezeichnung ihrer Produkte eingesetzt. Auferdem spreche dage-
gen, dass die angegriffene Marke dann eine sinnlose Tautologie enthalten wirde,

da ein Computer oder Notebook per se "geratetechnische Intelligenz” besitze.

Bis heute sei das Verstandnis von "Smartbook” in dem vom DPMA dargestellten
Sinne nicht gegeben. Denn nicht anders sei zu erklaren, dass 39,8 % der Perso-
nen, die im Rahmen der von der Antragstellerin vorgelegten GfK-Gutachten von
Juni/Juli 2010 befragt worden seien, trotz der suggestiven Fragetechnik nicht ge-

wusst hatten, was mit "Smartbook" gemeint sein kénnte.

Die von der Markenabteilung angefuihrten Entscheidungen zu Bezeichnungen mit
einem Bestandteil "Smart" des BGH und des BPatG seien nicht einschlagig, da
hierbei jeweils tGber Bezeichnungen mit einem zweiten Bestandteil zu entscheiden
gewesen sei, der klar beschreibend gewesen sei (z. B. "Smartweb"), was vorlie-
gend nicht der Fall sei. Dartiberhinaus seien sogar in Grof3britannien als dem Mut-
terland der englischen Sprache Bezeichnungen mit dem Bestandteil "smart” ein-

getragen worden, so auch zunachst "Smartbook".



Die Markeninhaberin beantragt (sinngemanR),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 23. Dezember 2010 aufzuheben und den
Antrag auf Loschung der angegriffenen Marke 304 11 976 zurlck-

zuweisen.

Die Markeninhaberin regt ferner an (Schriftsatz vom 10. Februar 2012, Bl. 286
d. A), die Sache dem EuGH mit der Frage vorzulegen, ob § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG entgegen seinem Wortlaut dahingehend zu verstehen ist, dass auch die
Eignung eines Zeichens, zukiinftig mdglicherweise als Produktkategorie verwen-
det zu werden, ausreichend sei, um eine beschreibende Angabe zu bejahen,

wenn es auf eine solche Auslegung dieser Bestimmung ankomme.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass die Markenabteilung zu Recht die Léschung der
angegriffenen Marke angeordnet habe, da der Bezeichnung "Smartbook" bereits
zum Eintragungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse entgegengestanden hatten
und diese auch heute noch bestiinden. Die Wortkombination sei schon im Jahre
2004 ausschlieB3lich als beschreibende Sachangabe fir eine bestimmte Kategorie
von Kommunikationsgeraten benutzt worden, so dass ihr jegliche Unterschei-
dungskraft i. S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dartberhinaus bestehe ein
Freihaltebedirfnis nach i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Bezeichnung "Smartbook" sei im Zusammenhang mit den vorliegend regis-
trierten Waren ersichtlich nicht geeignet, im Verkehr auf eine bestimmte betriebli-
che Herkunft hinzuweisen. Sowohl die Einzelkomponenten wie auch die eingetra-

gene Wortkombination wirden im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9,
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fur die sie geschitzt sei, keine Unterscheidungskraft besitzen. Die angegriffene
Marke setze sich aus den beschreibenden Begriffen "Smart", der die Bedeutung
von "geratetechnische Intelligenz" habe, und "book" zusammen, der im Zusam-
menhang mit den Waren der Klasse 9 fur tragbare Computer bzw. "Notebooks"
stehe. Die beiden englischsprachigen Bezeichnungen "Smartphone" und "Note-
book" seien dem inlandischen Verkehr schon im Jahre 2004 als Gattungsbegriffe
allgemein gelaufig gewesen. Sogar der aus diesen beiden Begriffen zusammenge-
setzte Begriff "Smartbook" sei zu diesem Zeitpunkt bereits beschreibend in den
Medien verwendet worden. Mit "Smartphone" werde Ublicherweise ein Kommuni-
kationsgerat bezeichnet, das neben den Funktionen eines Mobiltelefons auch
elektronische Funktionen eines Organizers und die Mdglichkeiten der e-mail- und
Internetnutzung biete und bereits 1998 von Fach- und Massenmedien als Gat-
tungsbezeichnung fiur derartige Kommunikationsgerate verwendet worden sei, wie
diverse Artikel in Zeitungen bzw. Fachzeitschriften, so z. B. in der "Welt" vom
1. September 1998, im "Spiegel" vom 22. April 1999, in "Chip" vom
31. Oktober 2003/04. August 2004 usw. (Anlage L 17 - L 20 zum Schriftsatz vom
2. Juli 2010, Bd. Il d. Léschungsakte) belegen wirden. Wie der Anlage L 17 zu
ihrem Schriftsatz vom 2. Juli 2010 (Bd. Il d. Loschungsakte) zu entnehmen sei,
sei der Begriff "Smartphone" 2003 und damit vor der Eintragung der streitgegen-
standlichen Bezeichnung so verbreitet gewesen, dass aus Sicht einer Fachzeit-
schrift eine Orientierungshilfe in Form einer Bestenliste flr notwendig angesehen
worden sei. Als "Notebook”, das schon in den 1980er Jahren von Toshiba einge-
fuhrt worden sei, werde ein tragbarer Computer bezeichnet und in den nachfol-
genden Generationen von tragbaren elektronischen Computern seien diese Pro-
dukte durch Bezeichnungen mit dem angehangten Wortbestandteil "-book" ver-
sehen worden, wie "Subnotebook", "Netbook" und eben "Smartbook". Zudem wer-
de der nachgestellte Wortbestandteil "-book" von zahlreichen Computerfirmen zur
Bezeichnung verschiedener Modellreihen tragbarer Rechner verwendet, z. B. (Ap-
ple) MacBook, (Hewlett Packard) ProBook, (Panasonic) Toughbook, (Toshiba)
Dynabook. Der Begriff "Smartbook" sei beschreibend bereits 2002 verwendet wor-

den, namlich in einem Artikel der Zeitung "Welt" vom 10. Marz 2002, und damit
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schon zwei Jahre vor der Eintragung der angegriffenen Marke. In diesem Artikel
sei auf das technische Zusammenwachsen von Mobiltelefonen und Computern
wie folgt hingewiesen worden: "Das Smartbook bildet eine Kombination aus No-
tebook und Handy". Ob des beschreibenden Inhaltes der Bezeichnung "Smart-
book", das weniger fur ein "abgespecktes” Notebook als fur ein hochgeristetes
Mobiltelefon stehe, sehe der Verkehr in dieser Bezeichnung keinen betrieblichen
Herkunftshinweis. Zudem bestehe ein Freihaltebedrfnis, wie das DPMA schon im
Jahre 1999 bei der Markenanmeldung "Smart Book" (Nr. 399 194 533) angenom-
men habe. Da "Smartbook" gegenwartig auch als Gattungsbegriff fir ein Gerat
verwendet werde, welches die typischen Funktionen eines Smartphones und No-
tebooks in sich vereine, wie die von ihr als Anlagen L 14 und L 15 zum Schriftsatz
vom 2. Juli 2010 belegen wirden, sei auch dieses Schutzhindernis gegeben.

Die von der Markeninhaberin angefuhrten Voreintragungen fuhrten zu keiner Bin-
dungswirkung und konnten eine Schutzfahigkeit der streitgegenstandlichen Wort-
kombination nicht begriinden. Im Ubrigen sei auch in GroRbritannien eine vorlau-
fige Schutzverweigerung ausgesprochen worden wie auch in den anderen eng-
lischsprachigen Landern Australien und Singapur. Bereits in sechs Landern sei die

Bezeichnung "Smartbook" als nicht eintragungsfahig angesehen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung sowie auf die Schriftsatze der Beteiligten und den weiteren Aktenin-

halt Bezug genommen.

Neben dem vorliegenden Beschwerdeverfahren sind hinsichtlich der drei weiteren
"smartbook"- Marken 305 05 515, 305 06 417 und 306 57 323 vor dem 30. Senat
des Bundespatentgerichts unter den  Aktenzeichen 30 W (pat) 32/11,
30 W (pat) 33/11 und 30 W (pat) 34/11 Beschwerdeverfahren anhangig gewesen.
Mit Beschlissen vom 16. Februar 2012 hat der 30. Senat auf die Beschwerden
der Markeninhaberin die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts

aufgehoben und die Loéschungsantrage zurtickgewiesen.
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Die Beschwerde ist zulassig, insbesondere geméal 8 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
statthaft. Sie ist aber unbegrindet.

1. Zuné&chst ist festzustellen, dass die Voraussetzung fur die Durchfihrung des
Loschungsverfahrens mit inhaltlicher Prifung nach 8 54 Abs. 2 Satz 3 Mar-
kenG erfillt ist, nachdem die Markeninhaberin dem Ldschungsantrag recht-
zeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des 8 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wider-

sprochen hat.

2. Die Markenabteilung hat zu Recht auf den Léschungsantrag der Antragstelle-
rin die Léschung der angegriffenen Marke angeordnet, da ein Loschungs-
grund i. S. d. 8 50 Abs. 1 MarkenG gegeben ist. Der Senat teilt die Auffas-
sung der Markenabteilung, dass der angegriffenen Marke die erforderliche
Unterscheidungskraft im Zeitpunkt der Eintragung gefehlt hat und dass das
Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch aktuell besteht. Ob da-
riber hinaus auch die Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3

MarkenG gegeben sind, kann dabei offen bleiben.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn
die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewéhrleisten (vgl. u. a. EuGH
GRUR 2004, 428, 429 f., Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854,
Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbe-
sondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850,
854, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 -

Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch
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solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen
aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-
stellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die Auffas-
sung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle
Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswir-
kungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten
und angemessen aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbrau-
chers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen an (Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 8 Rdn. 29, 30). Die beanspruchten Waren
der Klasse 9 sind an Fachleute aus dem IT-Bereich und zudem an Verbrau-

cher gerichtet, die diese Gerate erwerben oder nutzen.

Der Verkehr erkannte und erkennt in der Wortkombination "Smartbook" zu
den malRgeblichen Zeitpunkten der Eintragung der angegriffenen Marke und
der Beschwerdeentscheidung im Zusammenhang mit den registrierten Wa-
ren lediglich einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften, Funktionen und
Fahigkeiten mit dieser Bezeichnung gekennzeichneten Waren. Der Senat hat
seine Feststellung dabei auf der Grundlage mehrerer Umstande getroffen,
die in ihrer Gesamtschau diesen Schluss nach der Uberzeugung des Senats
hinreichend sicher zulassen. Hierfur sind die folgenden Umstdnde mal3ge-
bend.

Bei der angemeldeten Bezeichnung "Smartbook" handelt es sich um eine
schon im Jahre 2004 sprach- und werbeubliche Aneinanderreihung zweier
beschreibender Begriffe zu einer ohne weiteres und auf der Hand liegenden
verstandlichen, schlagwortartigen Sachaussage und damit entgegen der
Auffassung der Markeninhaberin nicht um einen Phantasiebegriff. Der Ver-

kehr ist daran gewdhnt, mit neuen schlagwortartigen Begriffen aus der engli-
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schen Sprache konfrontiert zu werden, insbesondere im vorliegend relevan-
ten IT-Bereich, durch die ihm sachbezogene Informationen in einpragsamer
und schlagwortartiger Form tbermittelt werden, ohne hierin einen betriebli-
chen Herkunftshinweis zu erkennen oder zu sehen (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl., 8 8 Rdn. 127). Zwar ist es grundsatzlich nicht ausge-
schlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung
zu einem unterscheidungskraftigen Zeichen verbinden. Voraussetzung hier-
fur ware aber, dass ein merklicher und schutzbegriindender Unterschied zwi-
schen der Kombination und der bloRen Summe ihrer Bestandteile besteht
(vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 Biomild). Dies ist vorliegend aber
nicht der Fall.

Die Bezeichnung setzt sich ohne weiteres erkennbar aus zwei Begriffen der
englischen Sprache, ndmlich "Smart" und "book", zusammen und wird in die-
ser Wortkombination von dem angesprochenen Verkehr im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren naheliegend und ausschlie3lich als "intelli-
genter (Klein-) Computer” in dem Sinne verstanden, dass das Gerate neben
seiner (mobilen) Computerfunktion Uber weitere Funktionen (z. B. GPS, Te-
lefon-, e-mail-Funktionen) verfugt. Der Begriff "smart" wird mit "klug", "ge-
scheit" und auch mit "gewandt, geschickt, gerissen, raffiniert" tbersetzt und
hat Eingang in die deutsche Sprache - schon im vorliegend auch entschei-
dungserheblichen Jahr 2004 - in Kombination mit weiteren Wortbestandteilen
in der Bedeutung von "intelligent" im technischen Sinne gefunden, z. B. in
smart card (intelligente Plastikkarte), smart chips (intelligente Chips) (s.
hierzu die den Beteiligten im Verhandlungstermin vom 16. Februar 2012
Ubergebene Unterlage, Bl. 294 d. A.). Die Bedeutung und das Verstandnis
des inlandischen Verkehrs von "smart" fur "intelligent" im geratetechnischen
Sinne ist dementsprechend in mehreren Entscheidungen des BGH bzw.
BPatG vor bzw. weit vor dem 22. Juli 2004 festgestellt worden (vgl. BGH
GRUR 1990, 517 "SMART WARE"; BPatG 24 W (pat) 69/96, "SMART-
CLOCK"; BPatG 29 W (pat) 22/00, Beschluss vom 20. Juni 2001, "Smart
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Shop"; BPatG 30 W (pat) 152/02, Beschluss vom 19. Januar 2004,
"SMARTKEY" uva., die Entscheidungen des BPatG sind in PAVIS PROMA
zu finden). Diese Félle verdeutlichen auf3erdem, dass der inlandische
Verkehr mit Kombinationswdrtern mit dem Bestandteil "smart" im tech-
nischen bzw. im vorliegend relevanten IT-Bereich vertraut ist, dem die Waren
zuzurechnen sind, fur die die angegriffene Marke Schutz geniel3t. Des wei-
teren gibt es seit geraumer Zeit auf dem Markt und zwar schon vor 2004 das
Smartphone, das aus den beiden Begriffen "smart" und "phone" der Abkur-
zung fur "telephone” zusammengesetzt ist, bei dem es sich um ein Mo-
biltelefon handelt, das Uber einen grof3en Bildschirm und eine vollstandige
Tastatur verftigt und als "intelligentes Telefon, das nicht nur Daten sammelt,
sondern auch E-mails und SMS-Nachrichten empfangt” bereits in den Jahren
2002 und 2003 umschrieben worden ist (s. Suddeutsche Zeitung vom
27. Mai 2002, Die Zeit vom 07. August 2003 als Quellen in Quasthoff,
Deutsches Neologismenwdrterbuch, 2007, Seite 534 genannt; diese Unterla-
ge ist den Beteiligten in der mindlichen Verhandlung vom 16. Februar 2012
Ubergeben worden, BIl. 292-293 d. A.).

Der weitere Wortbestandteil "book" gehort zum englischen Grundwortschatz
des inlandischen Verkehrs und ist im IT-Bereich u. a. in den Begriffen "note-
book", "subnotebook", "netbook” zu finden, wobei das "notebook" zur Be-
zeichnung einer weiteren Generation von transportablen Computern kleine-
ren Formats bereits 2004 sehr gut bekannt gewesen ist. Diese besonders
kompakten und leichten Computer sind schon Ende 1980er Jahre von der
Firma Toshiba als "Notebook" auf den Markt gebracht worden und werden im
deutschen Sprachraum neben dem Begriff "Laptop” synonym fur mobile
Computer in kleiner bzw. mittelkleiner Ausfiihrung verwendet (s. Wikipedia,
Anlage L5 zum Schriftsatz der L&éschungsantragstellerin  vom
14. Dezember 2009, Bd. | der Léschungsakte). Ein "netbook" ist dabei eine
hinsichtlich Grol3e, Preis und Rechenleistung kleinere Variante des "note-

book" (s. Wikipedia, Anlage 5 zum Schriftsatz der Loschungsantragstellerin
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vom 14. Dezember 2009, Bd. | Léschungsakte). Dass der Begriff "notebook"
in Deutschland bereits im Jahre 2004 grof3e Bekanntheit erlangt hatte und
auch heute noch hat, wird weiter dadurch belegt, dass er Eingang in die
deutsche Umgangssprache gefunden hat, wie z. B. blogs belegen (s. hierzu
die den Beteiligten in der mundlichen Verhandlung vom 16. Februar 2012
Ubergebene Unterlage eines blogs vom 5. Marz 2003, BI. 295 d. A.). Die
Bedeutung von "Book™ als Abktrzung fur ein "Notebook" zeigen aul3erdem
Benennungen solcher Geratetypen von verschiedenen Firmen, die unter
Verwendung des Wortbestandteils "book" in Zusammensetzung mit anderen
Wortelementen auf den Markt gebracht worden sind, wie "PowerBook",
"MacBook", "iBook" oder "Tuxedo Book 501" (s. hierzu die dem Beschluss
der Markenabteilung vom 23. Dezember 2010 beigefiigten Unterlagen,
Bd. lll, BIl. 188, 191-198 d. Ldschungsakte) oder "ProBook", "Toughbook",
"Dynabook” (s. Anlage L 6 zum Schriftsatz der Léschungsantragstellerin vom
14. Dezember 2009, Bd. | der Loschungsakte). Dabei ist das "PowerBook",
ein tragbares Macintosh Notebook, von der Firma A... bereits 1991 in den

Computermarkt eingefiihrt worden und damit mehr als zehn Jahre vor der

Eintragung der streitgegenstandlichen Marke.

In die Reihe von Wortzusammensetzungen der vorgenannten Art fugt sich
die streitgegenstandliche Wortkombination "Smartbook” ohne weiteres ein,
d. h. von Wortkombinationen im IT-Bereich, mit denen durch den einen Wort-
bestandteil auf die mit der technischen Entwicklung fortschreitenden weiteren
(neuen) Funktionen und Fahigkeiten des Produkts, teilweise durch Verwen-
dung von allgemein einsetzbaren Begriffen, und mit dem anderen Wortele-
ment auf den Geratetyp hingewiesen wird, wobei regelmaRig schlagwortar-
tige Abkurzungsformen wie bei "phone" in "smartphone" oder "book" in "Po-
werBook" verwendet werden. Daher wird von dem Verkehr "Smartbook" im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 schon 2004 wie
auch heute als "intelligenter (kleiner) Computer” verstanden. Die Verbrau-

cher, erst recht die im Bereich der IT-Gerate tatigen Computer-Fachkreise,
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werden namlich im Zusammenhang mit den Waren "Computer, Computerpe-
ripheriegerate, Computertastaturen, Datenverarbeitungsgerate, elektronische
Terminkalender, Laptops (Computer), Mause (Datenverarbeitung), Monitore
(Computerhardware), Notebooks (Computer), tragbare Stereogerate” das
Wort "book” heute wie damals ohne weiteres als Abklrzung fir Notebooks
bzw. kleine Computer in dem Gesamtbegriff "Smartbook” erkennen, zumal
Notebooks und Laptops, die unter den Oberbegriff Computer fallen, zu den
geschutzen Waren gehéren. Aber auch im Zusammenhang mit den weiteren
Waren, fur die die angegriffene Marke Schutz genieldt, liegt es nahe, dass
"book" fur notebook steht, da es sich bei allen diesen Waren um solche aus
dem Computer- bzw. IT-Bereich handelt und diese als Peripherie-Geréte
bzw. Zubehor fur ein Smartbook bzw. zur Anwendung von Smartbooks ver-

wendet werden kdnnen.

Dieses Verstandnis des Verkehrs von "Smartbook" jedenfalls schon im Jahre
2004 wird bestatigt durch die Verwendung des Begriffs im vorgenannten
Sinne, namlich einem Notebook mit intelligenten Funktionen, in sogenannten
blogs (s. hierzu die den Beteiligten in der mundlichen Verhandlung vom
16. Februar 2012 Gbergebenen Unterlagen von Blogs vom 5. Marz 2003 und
27. November 2003, BIl. 295 - 296 d. A.). Des weiteren ist der Begriff "Smart-
book" in einem in dieser Weise beschreibenden Sinne in einem Zeitungsarti-
kel von Welt-Online vom 10. Marz 2002 verwendet und dabei gerade nicht
markenmaRig benutzt worden. Der Artikel tragt namlich die Uberschrift "No-
tebook zum Telefonieren” und im ersten Absatz wird diese Produkteigen-
schaft von Smartbook im Folgenden naher beschrieben: "Zwischen dem
Desktop-PC und dem Handy hat sich mittlerweile eine grof3e Produktpalette
ausgebreitet, zum Beispiel Notebooks, Organizer und Smartphones. Eine
Licke zwischen diesen Kommunikationsgeréaten schlief3t jetzt Gericom. Das
Smartbook bildet eine Kombination aus Notebook und Handy." (s. Anlage
L 26 zum Schriftsatz vom 2. Juli 2010, Bd. IIl der Léschungsakte). Im August

2009 gab es im Internet eine Meldung mit folgender Uberschrift: "Geriicht:
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Sony Ericsson baut ein Smartbook”, sodann hiel3 es weiter: "Sony Ericsson
will in Klrze ein sogenanntes Smartbook vorstellen. Dabei soll es sich nicht
um ein Handy, sondern um einen kleinen, portablen Computer handeln.” (s.

www.chip.de/news/Geruecht-Sony-Ericsson-baut-ein-Smartbook 37592031-

.html; diese Unterlage ist den Beteiligten in der mindlichen Verhandlung vom
16. Februar 2012 tGbergeben worden, Bl. 297 d. A.). Auch in der Kombination
seiner beschreibenden Bestandteile erlangt danach die angegriffene Marke
"Smartbook" keinen phantasievollen Uberschuss, der ihr Unterscheidungs-
kraft verleihen kdnnte, sondern die Wortfolge besitzt auch in ihrer Gesamtheit
ausschlief3lich einen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9
sachbezogenen Aussagegehalt. Auch der Umstand, dass "Smartbook" bei
dem Verstandnis von "intelligentem (kleinen) Computer" im Sinne einer Tau-
tologie verstanden werden kénnte, da Computer per se Uber gewisse gera-
tetechnische Intelligenz verfligen, flhrt nicht zu einem schutzbegriindenden
Uberschuss, da der Verkehr an solche Stilmittel gewohnt ist, wie der Begriff
"Smartphone" zeigt, ohne hierin einen Herkunftshinweis zu erkennen. Im
Ubrigen wird der Verkehr in der angegriffenen Bezeichnung die sachbezoge-
ne Aussage erkennen, dass ein "smarter" Computer aufgrund zusatzlicher
neuer Funktionalitaten und Bedienungsmdglichkeiten Uber eine weitergehen-

de geratetechnische Intelligenz verfugt.

Selbst wenn der angesprochene Verkehr "Smartbook” 2004 nicht in seiner
konkreten Ausgestaltung als eine Kombination von Notebook und Handy
verstanden haben sollte, ist dieser Wortkombination dennoch keine Unter-
scheidungskraft zuzubilligen, da nach den obigen Ausfihrungen hinsichtlich
dieser Wortkombination jedenfalls ausschliel3lich ein sachbezogenes Ver-
standnis besteht. Unerheblich fiir ein sachbezogenes Verstandnis der Wort-
folge ist namlich, dass sich der Wortfolge als solcher nicht entnehmen lasst,
durch welche einzelnen konkreten Funktionen der "intelligente (Klein)Compu-
ter" zum "Smartbook" wird bzw. auf welche Art und Weise diese sich in Zu-

sammenhang mit dem jeweiligen Waren &uf3ert, da auch zusammenfas-
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sende oberbegriffsartige Ausdricke und Wortfolgen einen beschreibenden
und sachbezogenen Charakter in Bezug auf Waren haben kénnen (vgl. BGH
GRUR 2000, 882, 883 - Bucher fur eine bessere Welt; 2008, 397 [Tz. 15]
- SPA II; WRP 2009, 960 [Tz. 15] - DeutschlandCard).

Soweit die Markeninhaberin gegen ein Verstandnis des Verkehrs im Jahre
2004 im vorstehend dargestellten jedenfalls eng beschreibenden Sinne ar-
gumentiert, dass der Verkehr den Wortbestandteil "book" nicht als Abktirzung
fur ein "notebook” bzw. "netbook” angesehen, sondern schlicht als "Buch”
entsprechend seiner wortlichen Ubersetzung verstanden hatte, kann dieser
Auffassung im hier zu beurteilenden konkreten Kontext nicht zugestimmt
werden. Zum einen wird bei einem solchen Verstandnis nicht in ausreichen-
der Weise berucksichtigt, dass eine Wortkombination zu bewerten ist und
nicht der Begriff "book" in Alleinstellung. Zum anderen wirde hierbei die
technische Entwicklung von Computergeraten und die damit einhergehenden
Sprachentwicklung und das nachgewiesene Sprachverstandnis des Verkehrs
schon im Jahre 2004 sowie in Anbetracht des stets zu berticksichtigenden
Umstandes, dass die Bezeichnung, fur die Markenschutz beansprucht wird,
stets im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen - hier fir Computer, Notebooks und Computerzubehor - zu bewer-
ten ist, nicht hinreichend Rechnung getragen. Auch fihrt die Tatsache, dass
unter der Bezeichnung "SMART BOOK" im Oktober 2000 in den USA ein
Patent fur einen mit einem Buch verbundenen Schliissel (Webadresse oder
Barcode), mit dem die Anzahl gefertigter Kopien von Buichern aufgenommen
und nachgehalten werden kann, angemeldet worden und dann im Jahre
2005 auch zur Eintragung gelangt ist, nicht zu einer anderen Beurteilung.
Denn die Frage, ob eine Bezeichnung schutzfahig ist, ist stets im Zusam-
menhang mit den Waren und Dienstleistungen, flr die sie geschutzt werden
soll, zu bestimmen. Das Patent "SMART BOOK" betrifft aber nicht einen
Computer, Notebook oder deren Zubehdrteile. Aber selbst wenn der ange-

sprochene Verkehr den Wortbestandteil "book" in "Smartbook” als "Buch”
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und die Wortfolge als "digitales Buch" bzw. "intelligentes Buch" verstehen
wirde, wirde diese Auffassung nicht zur Schutzfahigkeit der streitgegen-
standlichen Wortfolge fiihren, da auch dann eine in Bezug auf die Waren der
Klasse 9 eng beschreibende Sachangabe vorlage. Denn auch bei "digitalen”
bzw. "intelligenten Blchern" oder sogenannten E-books kann es sich letztlich
um spezielle Computer handeln. Zudem ist zu beachten, dass selbst eine
Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung regelmaldig dann nicht zur Schutzfahigkeit
fuhrt, wenn zumindest eine der Bedeutungen fur die beanspruchten Produkte
beschreibenden Charakter hat (vgl. EUGH GRUR 2004, 147 [Tz. 32] - DOU-
BLEMINT; BGH GRUR 2008, 900 [Tz. 15] - SPA II), was hier der Fall ist.

Ob es sich bei "Smartbook” zum Eintragungszeitpunkt um eine in der Bun-
desrepublik Deutschland noch nicht verwendete Wortkombination bzw. um
eine Wortneuschopfung handelt, wie die Markeninhaberin behauptet, ist frag-
lich, kann aber letztlich dahinstehen. Denn die Neuheit einer Wortbildung ist
weder eine unabdingbare Voraussetzung fir deren Eintragungsfahigkeit
noch begriindet sie fur sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft
(s. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 Biomild; vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 10. Aufl., 8 8 Rdn. 139). Daher ist fur die Annahme des Schutzhinder-
nisses nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG - entgegen der Auffassung des Mar-
keninhaberin - auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich,
dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr gelaufig ist oder ver-
wendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung
bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl.
Strobele/Hacker, a. a. O).

Im Ubrigen sind allerdings nur solche Begleitumstande des Loschungsver-
fahrens zu bertcksichtigen, die unmittelbar die Tatbestandsvoraussetzungen
des 850 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. den 88 3, 7 und 8 MarkenG ein-
schliel3lich des vorgenannten Verkehrsverstandnisses betreffen. Insbesonde-

re ist es unerheblich, dass zwischen der Eintragung der angegriffenen Marke
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und dem Einreichen des Loéschungsantrags mehrere Jahre liegen. Denn
gemal’ 8§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann ein Léschungsantrag, der - wie im
vorliegenden Fall - auf absolute Schutzhindernisse i. S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 -3
MarkenG gestutzt wird, innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren seit
dem Tag der Eintragung gestellt werden. Es ist kein Grund ersichtlich,
weshalb ein Antragsteller diese Frist nicht ausschopfen kénnen sollte, zumal
es sich insoweit um eine Sonderregelung handelt, die die Anwendung der
allgemeinen Grundsatze der Verwirkung kennzeichenrechtlicher Anspriiche
grundsatzlich ausschlielt (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl.,
8§ 50, Rdn.15). In diesem Zusammenhang sind auch die Motive des
Antragsstellers grundsatzlich unbeachtlich. Insbesondere kann nicht
beanstandet werden, dass ein Antragsteller einen Léschungsantrag - erst -
dann stellt, wenn er die Nutzung des angegriffenen Zeichens fir seine
eigenen Zwecke beabsichtigt. Ware in einem solchen Fall die Mdglichkeit,
Ldschungsantrag zu stellen, verwehrt oder wesentlich eingeschrankt, ware
auch die praktische Bedeutung des Loschungsverfahrens auf seltene
Ausnahmefalle reduziert, was nicht der gesetzgeberischen Intention
entsprechen kann. Ein langer Zeitraum zwischen Markeneintragung und
Ldschungsantragstellung kann allenfalls in tatsachlicher Hinsicht deswegen
bedeutsam sein - hierin ist der Markeninhaberin zuzustimmen -, als die bei
der Beurteilung des Vorliegens eines Loschungsgrundes zu treffenden
Feststellungen zunehmend schwieriger werden, je langer der Zeitpunkt, auf
den sich die Feststellung bezieht, zurtickliegt (s. hierzu auch die amtl.
Begrindung zu 8 50 MarkenG, BIPMZ Sonderheft 1994, Seite 90). Auch
kdnnen Schutzhindernisse durch intensive Benutzung des Zeichens als
Marke Uberwunden werden. Fir eine Verkehrsdurchsetzung der vorliegend
angegriffenen Marke nach 88 Abs.3 MarkenG bestehen aber keine
ausreichenden Anhaltspunkte. Ob im Ubrigen die Bezeichnung "Smartbook"
als Benutzungsmarke nach 8 4 Nr. 2 MarkenG Schutz erlangt hat, ist fur die

rein registerrechtliche Beurteilung im Loschungsverfahren unerheblich.
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Die eingetragene Bezeichnung weist im Ubrigen auch keine solche unge-
wohnliche Struktur oder weitere Besonderheit syntaktischer oder semanti-
scher Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegfiihren
konnte. Vielmehr handelt es sich um einen werbetblich gebildete, schlag-
wortartige Wortkombination, die Uber den dargelegten Sachbezug hinaus kei-
ne Besonderheiten aufweist, aufgrund derer sie auf eine bestimmte betrieb-

liche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren hinweisen kdnnte.

Nach den vorstehenden Ausfuhrungen zur Unterscheidungskraft spricht zu-
dem einiges daflr, dass die Wortkombination "Smartbook” im Zusammen-
hang mit den Waren der Klasse 9 als eine die Art und Beschaffenheit der be-
anspruchten Waren beschreibende Angabe i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
anzusehen ist, was aber letztlich dahin stehen kann, da jedenfalls das
Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestand und auch fortbe-
steht.

Ob dartber hinaus der Léschungsgrund nach 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ge-

geben ist, kann ebenfalls dahingestellt bleiben.

Soweit die Markeninhaberin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragun-
gen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung, abgesehen da-
von, dass es auch eine Vielzahl anderslautender Entscheidungen gibt. Be-
stehende Eintragungen sind zwar zu bertcksichtigen, vermdgen aber keine
fur den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies
hat der EuGH mehrfach entschieden (standige Rspr., vgl. EUGH GRUR
2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen
EuGH GRUR 2008, 229 [Tz 47-51] - BiolD; GRUR 2004, 674 [Tz. 42 - 44]
- Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz.63] - Henkel). Dies entspricht auch
standiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesge-
richtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis;
zuletzt BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl; BPatG GRUR 2007, 333



-23 -

- Papaya). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist keine
Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein
auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorheri-
gen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmé&Rigen
Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung
zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu
erlangen. Erst recht haben etwaige ausléndische Voreintragungen identi-
scher oder vergleichbarer Marken hinsichtlich der Schutzfahigkeit weder eine
Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,
§ 8 Rdn. 45 und 46 m. w. N.).

Die Rechtsbeschwerde war zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtspre-
chung zuzulassen (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Im Hinblick darauf, dass die
Frage, welche rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Verkehrsauffas-
sung in Bezug auf einen mehrere Jahre zuriickliegenden Zeitpunkt - hier fast
acht Jahre - zu stellen sind, von dem erkennenden Senat und dem 30. Senat
des Bundespatentgerichts (Beschlusse vom 16. Februar 2012,
Az.: 30 W (pat) 32/11, 33/11, 34/11) bei teilweise fast identischen Marken
und in Teilen Gbereinstimmenden Warenverzeichnissen unterschiedlich beur-
teilt worden ist, erscheint die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Siche-

rung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Eine Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung ist nicht angezeigt. Die
von der Markeninhaberin angeregte Fragestellung war nicht entscheidungs-
erheblich.
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5. Fudr eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgriinden bestand kein Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Metternich Dr. Schnurr Grote-Bittner
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