30 W (pat) 33/11 Verkindet am
16. Februar 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 305 06 417
(hier: Loschungsverfahren S 4/10)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 23. Dezember 2010 aufgehoben.

Der Loéschungsantrag der Antragstellerin wird zuriickgewie-

sen.

II.  Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die am 4. Februar 2005 durch die ... GmbH angemeldete
Wortmarke

smartbook

ist am 18. April 2005 unter der Nummer 305 06 417 fur die Waren:

.Laptops (Computer); Mause (Datenverarbeitung)“



in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen

worden.

Am 28. Marz 2006 wurde die Marke auf die Antragsgegnerin umgeschrieben.

Die Antragstellerin hat am 17. Dezember 2009 die Léschung der Marke beantragt,
da der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegengestanden hatten und
weiterhin entgegenstiinden. Sie hat im Wesentlichen ausgefiihrt: Die Marke werde
in Verbindung mit den eingetragenen Waren von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf einen tragbaren Computer
mit geratetechnischer Intelligenz aufgefasst. Der Bestandteil ,smart‘ stehe neben
der allgemeinen Bedeutung ,hiibsch, elegant, clever, gewitzt, geschaftstiichtig” im
Bereich der Datenverarbeitung fur ,geratetechnische Intelligenz®; der bei zusam-
mengesetzten Begriffen angehangte Bestandteil ,-book” habe sich, ausgehend
von dem Begriff ,Notebook” - eingefuhrt in den 1980er Jahren von der Firma
Toshiba -, zur beschreibenden, gangigen Bezeichnung fur tragbare Computer
entwickelt, was auch die Gerateklassen ,Subnotebook” und ,Netbook” belegten.
Vor diesem Hintergrund werde der Begriff ,smartbook” als beschreibender Hinweis

auf einen ,tragbaren PC mit besonderen Funktionen“ verstanden.

Darlber hinaus handle es sich bei dem Begriff ,Smartbook” um die Bezeichnung
einer besonderen Klasse von Geréten, die die ublichen Funktionen eines
Smartphones in einem Notebook-typischen Gehause mit vollstdndiger Tastatur
boten und insoweit einen Hybriden aus Smartphone und Notebook darstellten. In
diesem Sinne werde der Begriff nicht nur gegenwartig in weitem Umfang verwen-
det (Anlagen L 14 - L 16). Bereits fur das Jahr 2002 lasse sich eine beschreibende
Benutzung in einem Artikel der Zeitung ,WELT" nachweisen (Anlage L 26). Damit
sei belegt, dass ,Smartbook” bereits vor der Eintragung als Gattungsbezeichnung
fur eine Geratekategorie aus Computer- und Mobilfunkindustrie verwendet worden
sei. Zumindest aber habe der Entwicklungsstand auf dem Gebiet der - unter dieser

Bezeichnung seit Ende der 1990er Jahre bekannten - ,Smartphones” und der



- noch langer bekannten - ,Notebooks" klar den Trend zum Geratetyp ,smartbook"
und auch zur konkreten englischsprachigen Wortschépfung erkennen lassen. Das
angesprochene Publikum verstehe die Bezeichnung ,smartbook* daher lediglich
als Hinweis auf die technische Beschaffenheit, nicht aber auf die betriebliche Her-
kunft. Dies belege auch eine von der GfK durchgefiihrte demoskopische Erhebung
(Anlage L 29).

Dem Begriff ,smartbook” fehle daher fir den Bereich Computer und Computerzu-
behdr die erforderliche Unterscheidungskraft. Dartiber hinaus unterliege er als be-
schreibende Angabe einem Freihaltebedirfnis. So habe das Deutsche Patent- und
Markenamt schon 1999 die fur die Klassen 9 (Datenverarbeitungsgerate, EDV-
Programme), 36, 38 und 42 bestimmte Markenanmeldung 399 19 453.3 ,Smart
Book* nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen. Vergleichbare Wortkombi-
nationen seien in standiger Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts wie
auch des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamtes fir den Binnen-
markt (HABM) bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke zu-
rickgewiesen worden. Auch die Markenamter in Australien, Singapur, Portugal

und weiteren Staaten hatten der Marke ,smartbook* den Schutz verweigert.

Dem am 15. Januar 2010 zugestellten Loschungsantrag hat die Markeninhaberin
am 12. Marz 2010 widersprochen und ist dem Léschungsbegehren auch inhaltlich
entgegengetreten. Bei ihrer Marke handele es sich um eine schutzfahige Wort-
neuschopfung und fremdsprachige Phantasiebezeichnung, deren Bedeutungsge-
halt sich dem Verkehr nicht ohne weiteres erschlie3e. Als die Marke ,smartbook*
im Jahr 2001 erstmals verwendet worden sei, seien ,Smartphone” und ,Netbook*
keine Ublichen Bezeichnungen gewesen, so dass eine Herleitung der angegriffe-
nen Marke ,smartbook” aus diesen beiden Begriffen nicht flr einen beschreiben-
den Inhalt spreche. Auch wenn der Bestandteil ,smart* neben ,gewandt, schlau,
intelligent* in der Datenverarbeitung mit ,geratetechnische Intelligenz” Ubersetzt
werden konne, so liege jedenfalls eine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit vor.

Der Bestandteil ,-book" wirde in erster Linie im Sinn von ,Buch” verstanden, ohne



- auch bei einer Assoziation mit einer elektronischen Buchvariante - in der Ge-
samtbedeutung ,Schlaubuch” beschreibend zu sein. Zu einem intelligenten, trag-
baren PC gelange man allenfalls durch mehrere gedankliche Zwischenschritte,
wobei die Marke dann eine Tautologie darstelle, da Computer von Haus aus intel-
ligent seien. Da der Bezeichnung ,smartbook” kein unmittelbar beschreibender
Sachhinweis in Bezug auf die geschitzten Waren enthommen werden kénne, be-
stehe auch kein Freihaltebedurfnis. Die von der Antragstellerin angefuhrten Zu-
rickweisungen von ,smart“-Marken seien allesamt dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Markenbestandteil rein generisch gewesen sei; ,-book” indessen sei

kein generischer Begriff fur Computer.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 23. Dezember 2010 die Eintragung der Marke 305 06 417 geldscht.
Zur Begrundung ist im Wesentlichen ausgefuhrt, die Marke sei im Umfang der
Teilléschung im Zeitpunkt der Eintragung eine beschreibende, nicht unterschei-
dungskraftige Angabe im Sinn von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gewesen, was auch
fur den Zeitpunkt der Entscheidung tber den Loschungsantrag noch gelte. ,Smart*
habe sich zum Synonym fir die sogenannte ,geréatetechnische Intelligenz* entwi-
ckelt, und ,-book“ sei durch den eingefuhrten Begriff ,Notebook" die Bezeichnung
fur weitere Generationen von tragbaren Computern. In Verbindung mit diesen Wa-
ren weise ,smartbook” damit darauf hin, dass diese ,tragbare PCs mit geratetech-
nischer Intelligenz" seien. Nahe liege auch eine Bedeutung von ,-book® im Sinn
von ,digitales Buch®. Auch daraus ergabe sich indessen eine beschreibende An-
gabe, da e-books Lesegerate bendétigten, die ebenfalls tragbare Computer seien.

Die Markeninhaberin/Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist weiterhin
der Auffassung, dass der Loschungsantrag unbegrtindet sei, weil die Streitmarke
im maldgeblichen Eintragungszeitpunkt am 18. April 2005 unterscheidungskréftig
und nicht beschreibend gewesen sei, was auch heute noch zutreffe. Die Bezeich-
nung existiere weder im englischen noch im deutschen Sprachraum und sei nach

wie vor ein erfundenes, nicht beschreibendes Phantasiewort, das sich auch nicht



zum Gattungsbegriff fir eine Kategorie tragbarer Computer entwickelt habe. We-
der die Elemente ,smart* und ,book" wiesen eindeutige Sachbezlge auf, noch das
neu gebildete Phantasiewort in der Gesamtheit. ,Smart“ sei nicht fur alle Waren
der Klasse 9 beschreibend, was zahlreiche Voreintragungen von Marken mit die-
sem Bestandteil belegten. Auch sei ,book" keine Bezeichnung fir tragbare Com-
puter, denn bei Laptops werde nicht von ,book* oder ,Buch” gesprochen. Im Sinn
von ,schlaues Buch, Buch mit geratetechnischer Intelligenz” ergébe sich jedenfalls
keine beschreibende Angabe. Das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft
habe vorgelegen. Auch die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung
zur Bezeichnung ,Smartbook” vom Juli 2010 (Anlage L 29) verdeutliche, dass der
Verkehr Uberwiegend nicht wisse, was unter dem Begriff ,Smartbook® zu verste-
hen sei. Zudem sei die Entwicklung zu einer bislang noch nicht existierenden
Computerkategorie 2005 nicht absehbar gewesen. Der Artikel in ,WELT ONLINE"
(Anlage L 26) sei kein Nachweis fur eine beschreibende Verwendung, zumal es
sich bei der darin genannten Firma Gericom um einen Vertragspartner ihrer
Rechtsvorgangerin handele. Die Nennung der Firma Gericom als Hersteller miisse
auf einem Irrtum beruhen. Im Ubrigen gebe es keine einheitliche Entscheidungs-
praxis zur Zurlickweisung von Marken mit dem Bestandteil ,smart“, was Eintra-

gungen mit diesem Bestandteil belegten.

Die Markeninhaberin/Antragsgegnerin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 23. Dezember 2010 aufzuheben und den

Léschungsantrag zurtickzuweisen.



Die Beschwerdegegnerin/Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin hélt die Entscheidung der Markenabteilung fur zutreffend. Mit
weiteren Ausfiihrungen meint sie weiterhin, dass die Bezeichnung ,Smartbook” ein
beschreibender Begriff fir eine Kategorie von tragbaren PCs sei, was sowohl der
Artikel in der Zeitung ,Die Welt" (Anlage L 26) als auch die zahlreichen Schutz-
verweigerungen im -auch englischsprachigen - Ausland belegten. Das Wort
~Smartphone“ werde seit Ende 1998 fir eine Kombination Tele-
fon/Organizer/Internet verwendet; das Wort ,Notebook” stehe seit den 80er Jahren
fur tragbare Computer. Die Tendenz zum Zusammenwachsen der beiden Markte
fur eine Geratekategorie aus Computer und Mobilfunk habe bestanden (Anlage
L 25). Der Verkehrsbefragung kénne nicht enthommen werden, dass ,,Smartbook"
nicht beschreibend sei; die Befragten hatten nur nicht gewusst, ob der Begriff be-

schreibend sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung

sowie auf die Schriftséatze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulassig und auch in der Sache begrin-
det. Die Marke ,smartbook” ist im Umfang der Teilléschung nicht entgegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat auf
den zulassigen Antrag auf Loschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit
deshalb zu Unrecht die Léschung der Eintragung angeordnet (88 50 Abs. 1,
Abs. 2, 54 MarkenG).



1. Fdr samtliche absoluten Léschungsgriinde nach 8§ 50 Abs. 1 MarkenG gilt,
dass eine Loéschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhin-
dernissen zu den jeweils maligeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht.
Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbe-
stande des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 verstofR3en, so kann eine Loschung nur erfol-
gen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung
der Marke bestanden hat als auch im Zeitpunkt der Entscheidung tber den
Ldschungsantrag noch besteht (8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche
Feststellung, auch unter Berlcksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten
und von Amts wegen zusatzlich ermittelten Unterlagen nicht mdglich, so muss
es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfallen - bei der Eintragung der angegriffe-
nen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix; zur
Feststellungslast des Léschungsantragstellers s. BGH GRUR 2010, 138, 142
[Nr. 48] - ROCHER-Kugel).

Insbesondere im Hinblick auf den Eintragungszeitpunkt ist die Feststellung
von Schutzhindernissen umso schwieriger, je mehr das betreffende Schutz-
hindernis von der Verkehrsauffassung abhangt und je langer der Eintragungs-
zeitpunkt zuriickliegt. Zwar ist eine auf die Vergangenheit bezogene Bewer-
tung der maf3geblichen Verkehrsauffassung nicht ausgeschlossen; davon geht
auch der Gesetzgeber aus, der gerade bei den in besonderem Mal3e von der
Verkehrsauffassung gepragten und auch im vorliegenden Fall allein einschla-
gigen Schutzhindernissen des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eine Ldschung
zulasst, wenn der Léschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag
der Eintragung gestellt wird (8 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Das andert aber
nichts daran, dass die tatséchliche Feststellung der genannten Schutzhinder-
nisse mit der Zeit zunehmend schwieriger wird. Insbesondere ist eine ex-post-
Betrachtung grundséatzlich streng zu vermeiden (zu einer mdglichen Aus-

nahme siehe unten 6.).



Des Weiteren ist zu bertcksichtigen, dass die zur Léschung nach § 50 Abs. 1
MarkenG fuhrenden Schutzhindernisse zwar allesamt im Allgemeininteresse
bestehen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., 8 8 Rn. 5 und Rn. 58
mit zahlreichen Nachweisen), jedoch in unterschiedlichem Mal3e. Besonders
ausgepragt ist das Allgemeininteresse (im Sinne eines offentlichen Interesses)
bei den Schutzhindernissen nach 83 Abs.1 und 2 sowie §8 Abs. 1 und
Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG, was seinen Niederschlag darin gefunden hat,
dass diese Loschungsgrinde ohne zeitliche Begrenzung und zum Teil auch
von Amts wegen gepruft werden koénnen (8 50 Abs. 3 MarkenG). Dagegen
liegt den im vorliegenden Fall einschlagigen Ldschungsgrinden des § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG ,nur“ ein spezifisches Mitbewerberinteresse an der
freien Verwendbarkeit des Zeichens zugrunde (vgl. Hacker, Markenrecht,
2. Aufl.,, Rn. 104 ff.). Ist daher eine Marke nach ihrer Eintragung von ihrem In-
haber - wie im vorliegenden Fall - Uber einen langeren Zeitraum unangefoch-
ten benutzt worden, so stellt dies einen Hinweis darauf dar, dass das Mitbe-
werberinteresse an der freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens we-
niger ausgepragt ist (vgl. zur Situation vor der Eintragung EuGH GRUR 2010,
228, 231 [Nr. 53, 59] - Vorsprung durch Technik). Das schliel3t die Feststel-
lung eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG
innerhalb der Zehnjahresfrist des 8§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG selbstverstand-
lich nicht aus, lasst aber die Anforderungen an eine solche Feststellung stei-

gen.

Die vergangenheitsbezogene Feststellung eines absoluten Schutzhindernis-
ses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG bewegt sich auf sicherem Grund,
wenn nachgewiesen werden kann, dass das betreffende Zeichen fir einschla-
gige Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung
vom Verkehr in einem (vor allem beschreibenden) Sinne verwendet worden
ist, der einer Eintragung entgegengestanden hatte. Davon kann im vorliegen-

den Fall nicht ausgegangen werden.
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Der einzige nicht auf die Markeninhaberin bzw. ihre Rechtsvorgangerin zu-
rickgehende Verwendungsnachweis ist der von der Antragstellerin als Anlage
L 26 vorgelegte Artikel mit der Uberschrift ,Notebook zum Telefonieren* aus
der elektronischen Zeitung ,WELT ONLINE* vom 10. M&rz 2002. Darin heif3t

es unter der genannten Uberschrift:

,Mit dem Smartbook von Gericom lassen sich parallel Daten ver-
schicken und Gespréache fuhren.

Zwischen dem Desktop-PC und dem Handy hat sich mittlerweile
eine grof3e Produktpalette ausgebreitet, zum Beispiel Notebooks,
Organizer und Smartphones. Eine Licke zwischen diesen Kom-
munikationsgeraten schliel3t jetzt Gericom. Das Smartbook bildet
eine Kombination aus Notebook und Handy...".

Dass in dem zitierten Kontext die Bezeichnung ,Smartbook” wie ein Gattungs-
begriff fir eine Produktkategorie verwendet wird, ist allerdings nicht mit hinrei-
chender Sicherheit erkennbar, zumal die Uberschrift - zweifelsfrei rein be-
schreibend - ein ,Notebook zum Telefonieren herausstellt, nicht aber den
Begriff ,Smartbook®. Vielmehr geht es in dem Bericht um ein neues Produkt
der Firma Gericom, so dass es sich auch um die Wiedergabe des vom An-
bieter gewahlten Markennamens handeln kann. Die Firma Gericom war nach
den Ausfuhrungen der Antragsgegnerin ein Vertragspartner ihrer Rechtsvor-
gangerin, der Firma ..., die nach den weiteren Ausfiihrungen der Antrags-

gegnerin schon vor Eintragung der Marke die Bezeichnung ,smartbook” als
Marke fir ihre Produkte verwendet hat, wie den von ihr vorgelegten Anlagen
W 2 und W 3 aus den Jahren 2002 und 2003 auch zu entnehmen ist. Im Ubri-
gen wird im Verkehr - auch von Journalisten - nicht immer korrekt zwischen
Marken und beschreibenden Markennennungen unterschieden. Das gilt be-
sonders auf Méarkten, die - wie im vorliegenden Fall - haufig neue Produktarten
hervorbringen. In solchen Fallen wird nicht selten die vom Hersteller gewahlte
Markenbezeichnung mangels Alternative zugleich zur Benennung des Pro-
dukts verwendet (vgl. OsterrOGH WRP 2002, 841 - SONY WALKMAN II). Die
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Benutzung des Begriffs ,Smartbook” lasst daher auch ein markenmaliges

Verstandnis zu.

Als einzige weitere zeitnah zum Eintragungszeitpunkt liegende Verwendung
des mit der Streitmarke zwar nicht identischen, aber sehr ahnlichen Begriffs
~SMART BOOK" konnte der Senat die in der mundlichen Verhandlung eror-
terte US-Patentschrift Nr. 6 974 081 ermitteln, die am 13. Dezember 2005
veroffentlicht worden ist. Diese betrifft jedoch einen génzlich anderen Ge-
genstand, namlich im Wortsinne ein Buch (vgl. Spalte 2 Zeile 66 mit Bezugs-
ziffer 100 gemal Figur 1), das mit einem elektronischen Chip ausgestattet ist.
Im Ubrigen ist die Schrift - bezogen auf den Eintragungszeitpunkt der Streit-
marke - nachveroffentlicht.

Eindeutige Nachweise dafir, dass die Streitmarke bereits vor ihrer Eintragung
im Verkehr schutzhindernd, insbesondere beschreibend benutzt worden ist,
fehlen demzufolge. Eine beschreibende Benutzung von ,smartbook* lasst sich
erst ab 2009 feststellen, wobei diese Benutzungen offensichtlich - in zeitlichem
Sinne - von der Antragstellerin selbst initiiert worden sind. Letzteres belegen
zum einen das von der Markeninhaberin vorgelegte Interview vom
8. Dezember 2009 (Anlage W 68) und der Wikipedia-Eintrag zu ,Smartbook*
(enthalten in Anlage L 5), der - wie von der Markeninhaberin nachgewiesen -
von einem Mitarbeiter der Antragstellerin verfasst worden und am 2. Juni 2009

eingestellt worden ist (Anlage W 70).

Bei dieser rechtlichen und tatsachlichen Ausgangslage sind an die Feststel-
lung von absoluten Schutzhindernissen nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG
bezogen auf den Eintragungszeitpunkt strenge Anforderungen zu stellen.

Diese sind im vorliegenden Fall nicht erftllt. Im Einzelnen:

Die Antragstellerin behauptet, dass es sich bei ,smartbook” um die Bezeich-

nung einer bestimmten Geréateklasse, namlich eines Hybriden aus
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Smartphone und Notebook, handele. Damit ist - wenn auch nicht explizit, so
doch der Sache nach - (auch) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG geltend gemacht worden. Wie jedoch bereits ausgefuhrt, gibt es keinen
Hinweis darauf, dass die Bezeichnung ,smartbook* fir solche oder irgendwel-
che anderen Gerate im Zeitpunkt der Eintragung der Marke im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenhei-

ten Ublich geworden ware.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Streitmarke im Zeitpunkt der

Eintragung jeder Unterscheidungskraft entbehrte.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren (oder Dienst-
leistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet
und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
GRUR 2008, 608, 611 [Nr. 66 f.] - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826
[Nr. 13] - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2010, 935 [Nr. 8] - Die Vision;
GRUR 2006, 850, 854 [Nr. 18] - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunk-
tion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235
[Nr. 45] - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27] - BiolD; EuGH a. a. O.
[Nr. 66] - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 [Nr.12] - VISAGE; GRUR
2009, 949 [Nr. 10] - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005,
417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
ein Eintragungshindernis begriindet, ist nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes ein grof3ziigiger Maldstab anzulegen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu
Uberwinden (BGH a.a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2009, 411
[Nr. 8] - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 [Nr. 11] - Willkommen im Le-
ben; GRUR 2009, 949 f. [Nr. 10] - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).
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Maf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung
der beteiligten inlandischen Verkehrskreise. Da es sich bei der Beurteilung der
origindren Unterscheidungskraft einer Marke um eine Rechtsfrage handelt,
sind demoskopische Erhebungen zur Verkehrsauffassung weder geboten
noch sachdienlich (vgl. BPatG GRUR 1996, 489, 490 - Hautactiv). Abzustellen
ist vielmehr auf eine typisierte Sichtweise, nadmlich die Wahrnehmung des
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers der fraglichen Waren (Dienstleistungen) (EuGH GRUR
2006, 411, 412 [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944
[Nr. 24] - SAT.2; BGH a. a. O. - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 [Nr. 13]
- Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Die von der An-
tragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung (Anlage L 29) muss daher schon
aus grundsatzlichen Erwagungen auBer Betracht bleiben. Im Ubrigen stammt
die Erhebung vom Juli 2010, so dass sie mit Rucksicht auf den Eintragungs-

zeitpunkt auch aus zeitlichen Griinden keine Aussagekraft hat.

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die mal3geblichen (typisierten) Verkehrskreise lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH
GRUR 2004, 674, 678 [Nr. 86] - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271
[Nr. 11] - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 [Nr. 10] - DeutschlandCard;
a.a. 0. [Nr. 19] - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;
a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus
gebrauchlichen Wartern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O.
- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001,
1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).
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Darlber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft Zeichen, die sich auf
Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Be-
zug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2010, 1100, 1102 [Nr. 23]
- TOOOR!; a. a. O. [Nr. 28 f.] - FUSSBALL WM 2006).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt, ohne es einer naheren analysierenden Betrachtungsweise
zu unterziehen (EuGH GRUR 2003, 58, 60 [Nr.24] - Companyline; BGH
GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl;
GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR
2012, 270, 271 [Nr. 12] - Link economy). Ein der Annahme der Unterschei-
dungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss deshalb so
deutlich und unmissverstandlich hervortreten, dass er fur die beteiligten Ver-
kehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Die
bloRRe theoretische Mdglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch
die Marke vermittelt werden koénnte, reicht zur Verneinung der Unterschei-
dungskraft nicht aus. Insoweit ist selbst bei der Verbindung an sich nicht un-
terscheidungskréftiger beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungs-
kraft nur zu verneinen, wenn auch der damit entstehenden Gesamtaussage
die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuUGH GRUR
2004, 943, 944 f. [Nr. 28 bis 35] - SAT.2).

b) Nach diesen Grundséatzen kann nicht davon ausgegangen werden, dass
der Marke ,smartbook” bei der Eintragung am 18. April 2005 jegliche Unter-
scheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlte.
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Aus den Ausfuhrungen unter 2. ergibt sich, dass fur die Bezeichnung ,smart-
book" ein bereits erfolgter beschreibender Gebrauch fir den Eintragungszeit-
punkt fir in Rede stehende Waren nicht nachweisbar ist. Damit ist von einer
neuen Wortbildung auszugehen.

Entgegen der Annahme der Antragstellerin und der Markenabteilung kann
aber auch anhand allgemeiner, insbesondere semantischer Kriterien nicht
festgestellt werden, dass die Bezeichnung ,smartbook” zur Zeit der Eintragung
fur die Waren ,Laptops (Computer); Mause (Datenverarbeitung)” eine fir den
angesprochenen inlandischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung

der Art oder der Beschaffenheit dieser Produkte aufwies.

Die angegriffene Marke ist gebildet aus den zum Grundwortschatz der engli-
schen Sprache gehdrenden Woartern ,smart“ und ,book*, die im Deutschen all-
gemein ,gewandt, schlau, intelligent* und ,Buch® bedeuten; das begriffliche
Verstandnis der Gesamtmarke mit ,kluges Buch®, etwa im Sinn eines Buches
mit anspruchsvollem Inhalt oder klugen Ratschlagen, bereitet dem angespro-
chenen Publikum somit keinerlei Schwierigkeiten. In dieser Bedeutung weist
»=Smartbook® indessen keinen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassba-
ren beschreibenden Sinngehalt fiir die in Rede stehenden Waren auf, die nach
der Fassung des Warenverzeichnisses nicht in einem erkennbaren Zusam-

menhang mit Druckwerken in der Form von Blchern stehen.

Der englische Begriff ,smart* bedeutet im hier einschlagigen Computerbereich
allerdings auch ,fahig zu unabhangigen und scheinbar intelligenten Operatio-
nen* und steht damit fir die sogenannte ,geratetechnische Intelligenz* (vgl.
BGH GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; BPatG, 30 W (pat) 120/00 sm@rt
c@rd). Aber auch hieraus lasst sich kein beschreibendes Verstandnis der Ge-
samtbezeichnung ,smartbook” herleiten, da Blicher keine Gerate sind, auch
nicht bei bildlicher Wiedergabe etwa auf einem Bildschirm.


mailto:c@rd).
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Es kann auch nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass sich der Markenbestandteil ,-book* im Hinblick auf den eingebirgerten
Begriff ,Notebook" zum Kurzel fir tragbare Computer etabliert hatte, und damit
die Gesamtmarke im Sinn von ,intelligentes Notebook” bzw. allgemein ,intelli-
genter, tragbarer Computer” verstanden wurde. Angesichts niedriger Hurden
zur Uberwindung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft
reicht allein die Annahme einer solchen Verkirzung ohne Nachweise nicht
aus, um die hinreichende Wahrscheinlichkeit zu begriinden, dass ,-book” in
Alleinstellung oder Wortzusammensetzungen allgemein als Kurzform des
Wortes ,Notebook” bzw. ,tragbarer Computer® verstanden wurde. Bei den
weiter herangezogenen Begriffen ,Powerbook® oder ,Mac Book" handelt es
sich um eingetragene Marken; auch ,Netbook" war bis zum Verzicht durch die
Inhaberin lange Zeit eine eingetragene Marke, wie dem Register zu entneh-

men ist.

Soweit die Antragstellerin und die Markenabteilung davon ausgehen, dass es
sich bei der Marke um eine Wortbildung aus den Gerétetypbezeichnungen
~Smartphone” und ,Notebook" bzw. ,Netbook" handele, und daher mit ,smart-
book” beschreibend auf ein diese beiden Technologien verbindendes Gerat
hingewiesen werde, sind diese Ausfuhrungen nicht geeignet, eine fehlende
Unterscheidungskraft zu begriinden. Denn selbst einem aus zwei Abklrzun-
gen mit beschreibendem Inhalt zusammengesetzten Markenwort, das als sol-
ches nicht als bekannt nachweisbar ist, kann die Unterscheidungskraft regel-
manig nicht abgesprochen werden; denn Gegenstand der Beurteilung ist
grundsatzlich allein die Marke in ihrer angemeldeten Form, nicht jedoch dieje-
nigen Bestandteile, aus denen sie bei analysierender Betrachtung als zusam-
mengesetzt erscheinen mag. Das beruht darauf, dass der angesprochene
Verkehr, auf dessen Verstandnis es allein ankommt, erfahrungsgemald eine
Marke in der Regel so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne dass eine

analysierende, mdoglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung
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nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409
— PROTECH).

Im Ubrigen bleibt nach den eigenen Ausfiihrungen der Antragstellerin unklar,
was sich der Verkehr unter einem solchen Hybridgerat hatte vorstellen sollen.
Zum Eintragungszeitpunkt hatte es sich dabei um ein Notebook mit der M6g-
lichkeit zum Telefonieren handeln sollen, heute dagegen um ein Notebook, in
dem Bauteile aus der Mobilfunkbranche verbaut sind (vgl. Schriftsatz vom
2. Juli 2010, BI. 19 = Loschungsakte Bd. II, Bl. S. 109).

Aus den oben unter 2. angefiihrten Grinden lasst sich auch weder aus dem
von der Antragstellerin vorgelegten Artikel von ,WELT ONLINE" (Anlage L 26)
noch aus dem US-Patent Nr. 6 974 081 etwas dafir herleiten, dass diese zur
Zeit der Eintragung fur die in Rede stehenden Waren das inlandische Ver-
kehrsverstandnis von ,smartbook” im Sinn einer beschreibenden Angabe ge-
pragt haben konnten.

Gerade im Rahmen der im Loschungsverfahren erforderlichen nachtraglichen
Prognose zu der einer Marke von Haus aus innewohnenden Unterschei-
dungskraft ist es nicht gerechtfertigt, auf mehr oder weniger spekulative Erwa-
gungen abzustellen. Als objektive und auch nachvollziehbare Entscheidungs-
hilfe bietet sich vielmehr die Kontrollfrage an, ob und inwieweit eine Monopoli-
sierung der Marke mit dem mafR3geblichen Allgemeininteresse in Einklang zu
bringen war, das den entscheidenden Auslegungsmalistab des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG darstellt (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT
DEIN SCHONSTES LACHELN; Hacker GRUR 2001, 630, 634 f.). Anhalts-
punkte daftr, dass der allgemeine Verkehr ein schutzwtrdiges Interesse an
einer von AusschlieR3lichkeitsrechten eines Dritten ungestérten Benutzung des
Markenwortes gehabt haben kdnnte, sind jedoch nicht erkennbar. MaRRgeblich
spricht hiergegen schon, dass die Marke ,smartbook”, die auch die Ge-

schaftsbezeichnung der Markeninhaberin ist, und auch, wie den Anlagen W 2
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und W 3 entnehmbar, tatsachlich schon in den Jahren 2002/2003 von ihrer
Rechtsvorgangerin verwendet wurde, auch ab dem Eintragungszeitpunkt Gber
Jahre im Geschaftsverkehr niemanden gestort hat; erst im Jahr 2009 kam es
zum Streit mit der Antragstellerin, die die Bezeichnung fur einen neuen Gera-

tetyp etablieren wollte.

Soweit die Markenabteilung weiter meint, dass ,-book” auch als Kurzform des
Wortes ,e-book” verstanden werden konnte, fehlen hierfir die erforderlichen
Nachweise. Zudem waren e-books im Eintragungszeitpunkt kein bedeutender
Markt. Auch durch das Warenverzeichnis ist ein Bezug zum Medium ,Buch”

nicht nahegelegt gewesen.

Auch enge sachliche Beziige zu den hier maRRgeblichen Waren lassen sich fir
den Eintragungszeitpunkt nicht nachweisen. Die zur Begrindung fehlender
Unterscheidungskraft herangezogenen Bedeutungen wie die Kombination ei-
nes Gerates aus Smartphone und Notebook, eines tragbaren Computers mit
geratetechnischer Intelligenz oder auch eines mit geratetechnischer Intelligenz
ausgestatteten e-book - was auch immer das gewesen sein soll - weisen viel-
mehr auf eingehende Uberlegungen, mehrere gedankliche Schritte und damit
eine analysierende Betrachtungsweise hin, die unzulassig ist, weil sich daraus
keine in den Vordergrund drangende, fur den Durchschnittsverbraucher ohne
weiteres ersichtliche Beschreibung von Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2012,
270, 271 [Nr.12] -Link economy; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION).

Auch auf der Grundlage allgemeiner Kriterien lasst sich damit ein beschrei-
bendes Verkehrsverstandnis der Bezeichnung ,smartbook” zur Zeit der Ein-

tragung fur die betreffenden Waren nicht feststellen.
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Die von der Antragstellerin vorgetragenen Zurtickweisungen von Marken mit
dem Bestandteil ,smart" besagen nichts Uber die Schutzunfahigkeit der hier zu
prufenden Wortkombination ,smartbook*, auf die ausschlie3lich die Prifung zu
beziehen war und ist. Insoweit hat die Markeninhaberin zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass die Zurtickweisungen jedenfalls ganz tberwiegend Kombina-
tionen des Wortes ,smart‘ mit einem generischen Begriff betrafen; ,book" war
jedoch, wie ausgefuhrt, auch in Wortzusammensetzungen kein Synonym fur
.Kleiner, tragbarer Computer” und ist es bis heute nicht. Die Akte betreffend
die Zurtickweisung der Markenanmeldung 399 19 453.3 ,Smart Book" im Jahr
1999 ist vernichtet, so dass daraus keine Erkenntnisse tUber die Grinde ge-
wonnen werden kdnnen. Weitere Zurlckweisungen identischer Marken (der
Antragsgegnerin) im Ausland erfolgten nach dem hier mal3geblichen Zeit-

punkt.

Ein Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG st fur den mal3geblichen
Eintragungszeitpunkt ebenfalls nicht feststellbar. Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die aus-
schlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen kénnen. Es gentigt mithin, dass
die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EUGH GRUR
1999, 723, 726 [Nr.30f.] - Chiemsee; GRUR 2004, 674, 676 [Nr.56]
- Postkantoor). Fur die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Ver-
standnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723, 726 [Nr. 29] - Chiemsee; GRUR 2006, 411, 412
[Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla). Dabei kommt es in erster Linie auf die im
Eintragungszeitpunkt aktuellen Verhaltnisse in dem Bereich der einschlagigen
Waren und Dienstleistungen an; jedoch ist auch das Allgemeininteresse an

der Freihaltung der betreffenden Angabe im Hinblick auf deren kinftig be-
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schreibende Verwendung zu bertcksichtigen (vgl. EUGH GRUR 1999, 723,
726 [Nr. 35] - Chiemsee; GRUR 2004, 674, 676 [Nr. 56] - Postkantoor). Inso-
weit kann auch ein kinftiges Freihaltebedirfnis Bedeutung erlangen. Ein
(echtes) kunftiges Freihaltebedlrfnis (zur Problematik dieses Begriffs
S. Hacker, Markenrecht, 2. Aufl., Rn.125; Strobele in: Strobele/Hacker,
a.a. 0., 88 Rn.284f) kommt (wohl nur) in Betracht, wenn bereits im
Eintragungszeitpunkt Anhaltspunkte daflir bestehen, dass es kinftig eine neue
Art von Waren (oder Dienstleistungen) geben wird, fir welche die betreffende
Bezeichnung beschreibenden Charakter hat.

Dass der Verkehr der Bezeichnung ,smartbook” im Hinblick auf die beschwer-
degegenstandlichen Waren im Eintragungszeitpunkt aktuell eine ausschliel3-
lich beschreibende Angabe entnehmen konnte, lasst sich nicht feststellen. In-
soweit kann auf die Ausfuhrungen zur Unterscheidungskraft Bezug genom-
men werden. Es kann aber auch nicht davon ausgegangen werden, dass die
Streitmarke im Eintragungszeitpunkt einem zuktnftigen Freihaltebedurfnis in
dem vorgenannten Sinne unterlegen hat. Zwar hat die Antragstellerin nach-
gewiesen, dass - wenn auch auf ihre Initiative hin, aber doch nicht nur in ihrem
Einflussbereich - im Verkehr seit 2009 bestimmte Kleincomputer unter der Ge-
ratebezeichnung ,Smartbook” angeboten werden; dabei handelt es sich um
Notebooks, die in technischer Hinsicht auf Erkenntnisse aus der Mobilfunk-
technologie zurtckgreifen (vgl. Anlagen L 14, L 15, L 16). Es gibt jedoch kei-
nerlei Hinweise, dass diese Entwicklung schon im Eintragungszeitpunkt der
Streitmarke absehbar gewesen ware. Dagegen spricht schon der Zeitraum
von Uber vier Jahren zwischen der Eintragung am 18. April 2005 und den
ersten Angeboten solcher Gerate in der zweiten Jahreshélfte 2009. Vier Jahre
sind in der sich Uberaus rasch entwickelnden Hardwarebranche eine sehr
lange Zeit. Die Antragstellerin hat zwar plausibel dargelegt, dass sich die
Computer- und die Mobilfunkindustrie seit langerem - schon vor der Eintra-
gung der Streitmarke - aufeinander zu bewegt haben. Sie hat aber - wie auch
die Markenabteilung und der Senat im Wege der Amtsermittlung - keinen An-
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haltspunkt daftur aufweisen kdnnen, dass das Aufkommen des speziellen,
spater als ,Smartbook* bezeichneten Geratetyps schon im April 2005 irgend-
wie absehbar war und dass und warum sich hierflr gerade die Bezeichnung
~smartbook” zur Beschreibung des Geratetyps etablieren sollte. Wie ausge-
fuhrt, hatte diese Bezeichnung im Eintragungszeitpunkt keinen konkreten
sachlichen Aussagegehalt. Von daher ist nicht ersichtlich, wie es seinerzeit
hatte absehbar sein sollen, dass gerade diese Bezeichnung zur Beschreibung

von Geraten dienen konnte, die erst vier Jahre spater auf den Markt kamen.

7. Weitere absolute Schutzhindernisse sind weder dargelegt noch ersichtlich. Die

Beschwerde der Antragsgegnerin hat damit Erfolg.

l1l. Nebenentscheidungen

1. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden war nicht veranlasst (8 71
Abs. 1 MarkenG).

2. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen. Die Frage, welche Anforderungen im
Loschungsverfahren an die nachtragliche Prognose fur die Feststellung der
Unterscheidungskraft fir einen langer zurickliegenden Zeitpunkt gelten und
unter welchen Voraussetzungen die nachtragliche Annahme eines kinftigen
Freihaltebedirfnisses in Betracht kommt, ist von grundsétzlicher Bedeutung
(8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Hacker Winter Hartlieb
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