BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 104/00 An Verkindungs Statt

zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 54 251.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 18. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters
Schramm

beschlossen:

BPatG 154

6.70



Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschllisse der
Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 26. Juli 1999 und vom 24. Februar 2000 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet

CARDIOPHONE

zuletzt noch bestimmt fur die Waren und Dienstleistungen:

"Telefone und Mobiltelefone, jeweils zur Aufzeichnung und Uber-
tragung von Elektrokardiogrammen, jedoch nicht zur Messung von
Herzaktionen durch andere Methoden und insbesondere nicht zur
Herztonerfassung und/oder —verstarkung; chirurgische und arztli-
che Instrumente und Apparate, jeweils zur Aufzeichnung und
Ubertragung von Elektrokardiogrammen, jedoch nicht zur Mes-
sung von Herzaktionen durch andere Methoden und insbesondere
nicht zur Herztonerfassung und/oder —verstarkung; Telekommuni-
kation, namlich Aufzeichnungen und Ubertragung von Elektrokar-
diogrammen, jedoch keine Messung und Ubertragung von Herz-
aktivitaten durch andere Methoden und insbesondere keine aku-
stische Erfassung und/oder Verstarkung von Herztbnen."



Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung - bezogen auf das urspriinglich eingereichte Warenverzeichnis - we-
gen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbe-

dirfnisses gemal 8§ 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er halt mit ndheren Ausfihrungen die
angemeldete Bezeichnung fur schutzfahig, weil sie in ihrer Gesamtheit keinen ein-
deutigen Begriffsinhalt habe, im Sinne von "Herztelefon" jedenfalls bedeutungslos
sei. Soweit "cardiophone" in der englischen Sprache "Herztonverstarker" bedeute,
stande dies der Eintragung nicht entgegen, weil nach der Einschradnkung des Wa-
renverzeichnisses hinsichtlich der nunmehr beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen kein Zusammenhang mehr mit Verstarkung, Erfassung, Auf-

zeichnung und Ubertragung von Herztonen bestehe.

Der Anmelder beantragt sinngeman,

die Beschlisse der Markenstelle aufzuheben.

Erganzend wird auf das schriftsétzliche Vorbringen und die Beschlisse der Mar-

kenstelle Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Auf der Grundlage des im Beschwerde-
verfahren eingeschrankten Warenverzeichnisses ist die angemeldete Bezeich-
nung CARDIOPHONE weder nach 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, noch nach § 8
Abs 2 Nr 4 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedirfnis im Sinne von § 8

Abs 2 Nr 2 MarkenG; es ist nicht ersichtlich, dafd sie als konkrete unmittelbare An-



gabe Uber wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren
und Dienstleistungen dienen kdnnte und deswegen fur die Mitbewerber der An-

melderin freigehalten werden mufite.

"Cardiophone" ist in der englischen Sprache ein festumrissener Fachbegriff und
bedeutet im Deutschen "Herztonverstarker"; das sind Apparate, die die Herztone
horbarer machen (vgl Bunjes, Medical and Pharmaceutical Dictionary, English-
German, 4. Aufl S 88); fur die Aufzeichnung der Schallerscheinungen (Téne) des
Herzens wird in der Fachsprache im Englischen das Wort "phonocardiography"
(vgl Unseld, Medical Dictionary, First Part, S 242), im Deutschen der Begriff "Pho-
nokardiograhie" verwendet. Auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren ein-
geschrankten Warenverzeichnisses wird die angemeldete Marke indessen nicht
mehr fur solche Waren und Dienstleistungen beansprucht. Das ergibt sich insbe-
sondere aus dem darin nunmehr aufgenommenen Zusatz: "jedoch nicht zur Mes-
sung von Herzaktionen durch andere Methoden und insbesondere nicht zur Herz-
tonerfassung und/oder —verstarkung" bzw "...jedoch keine Messung und Ubertra-
gung von Herzaktivitdten durch andere Methoden und insbesondere keine akusti-
sche Erfassung und/oder Verstarkung von Herzténen". Dieser schlief3t solche An-
wendungen und Téatigkeiten aus, die mit der Verstarkung, Erfassung, Auf-
zeichnung und Ubertragung von Herztdnen im Zusammenhang stehen konnten.
Bei den jetzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen geht es allein noch
um die Aufzeichnung und Ubertragung von Elektrokardiogrammen (EKG); diese
betreffen nur die Aufzeichnung der Aktivitaten des Herzens, die bildlich als Kur-
ven dargestellt werden. Damit bezeichnet "Cardiophone” im Sinne von "Herzton-
verstarker" aber nicht (mehr) eine der in 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG im einzelnen
aufgefuihrten Angaben oder sonstige Merkmale der hier noch maf3geblichen Wa-

ren und Dienstleistungen.

Allerdings setzt sich die angemeldete Bezeichnung CARDIOPHONE rein formal
betrachtet aus den Einzelbestandteilen "CARDIO" und "PHONE" zusammen,;

"Cardio-" ist vor allem in der englischen, aber auch in der deutschen Fachsprache



—dann aber Uberwiegend in der Schreibweise "Kardio-" (vgl Pschyrembel, Klini-
sches Worterbuch, 258. Aufl S 255, 795) - ein Wortteil mit der Bedeutung "Herz"
und ist insoweit in zahlreichen Wortzusammensetzungen - im Englischen wie im
Deutschen - gebréuchlich (vgl Bunjes aaO S 88; Unseld aaO S 56); "phone” ist die
englische Bezeichnung fir "Telefon" (vgl Duden Oxford GroRwoérterbuch Englisch
S 1395). Es mag daher sein, dal3 der Fachbegriff "cardiophone" — nach Art eines
Wortspiels — vielleicht im Sinne von "Herztelefon" und weiter folgernd auch mit
Technik und Aktivitaten in Verbindung gebracht werden kann, die Herz und (Mo-
bil-) Telefon irgendwie betreffen. Das allein begriindet jedoch noch kein Freihalte-
bedirfnis iISv 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Diese auf Artikel 3 Abs 1 Buchst ¢) Mar-
kenrichtlinie beruhende Vorschrift verfolgt das allgemeine Interesse daran, dafl3
beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mit-
bewerbern des Anmelders, frei verwendet werden kénnen. Dieses berechtigte In-
teresse besteht an allen unmittelbaren, konkreten Sachangaben, wie sie im Ge-
schaftsverkehr und in der Werbung erforderlich sind, um den Anbietern zu ermdg-
lichen, sich mit den angesprochenen Verkehrskreisen unmif3verstandlich Gber die
Beschaffenheit der angebotenen Waren zu verstandigen. Dazu gehoren ferner
auch allgemeine Angaben uUber sonstige fir den Warenverkehr wichtige und fir
die umworbenen Abnehmer irgendwie bedeutsame Umstande mit Bezug auf die
angemeldeten Waren (vgl BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"; GRUR
2000, 231, 232 "FUNFER"). Damit ist aber die Reichweite des Begriffs vom Frei-
haltungsbedirfnis erschopft. Denn der Schutzzweck des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG
ist auf bestimmte Bedurfnisse des Geschéaftsverkehrs beschrankt. Dagegen reicht
diese Vorschrift nicht so weit, dariber hinaus solche literarischen Wérter und
Wortkombinationen von einer markenrechtlichen Monopolisierung auszunehmen,
die allenfalls im Ubertragenen Sinn einen Warenbezug aufweisen konnen (vgl
BGH GRUR 1998, 465, 466 "BONUS"; GRUR 1998, 813, 814 "CHANGE", GRUR
1999, 988, 990 "HOUSE OF BLUES"; BPatG 24 W (pat) 155/97 — RoamAbout,
PAVIS PROMA CD-ROM).



Im Sinne von "Herztelefon" gehért CARDIOPHONE aber nicht zu der zuerst ge-
nannten Gruppe von Wortern. Insoweit lal3t sich ndmlich ein eindeutig beschrei-
bender Inhalt der Anmeldung nicht (mehr) feststellen. Das Wort "Herztelefon" be-
schreibt irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die Waren
selbst (entgegen dem Wortlaut von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) doch nur eher diffus.
In seinem ursprunglichen Sinn bezieht sich das Wort "Telefon" nur auf Geréte der
Fernsprechtechnik, die durch Umwandlung akustischer in elektrische Signale und
umgekehrt Ferngesprache ermdglichen. Eine derartige Nutzung einer Tonubertra-
gung ist nicht Gegenstand des noch mafigeblichen Warenverzeichnisses. Zwar
weisen seit der Einflhrung der Digitaltechnik insbesondere Mobiltelefone zahlrei-
che Zusatzfunktionen auf, die losgeltdst von der Tonubertragung genutzt werden
konnen (SMS, Internetzugang, e-mail, Adressbuch, Terminkalender, banking,
payment). Mit den dem Senat zur Verfigung stehenden Mitteln konnte jedoch
nicht festgestellt werden, daf3 im Bereich der von der Tonubermittlung losgelésten
Telefonnutzung fur Zusatzfunktionen einerseits die konkrete Bezeichnung gewahlt

und andererseits das Wort "phone" oder "Telefon" beschreibend verwendet wird.

Soweit es um die Herausstellung von Zusatzfunktionen von Mobiltelefonen geht,
scheint eher die Tendenz zu bestehen, den bestimmenden Wortteil moglichst um-
fassend zu wahlen (smartphone), die technische Neuerung herauszustellen
(WAP-Mobiltelefon/Handy; GPRS-Mobiltelefon/Handy; Triband-Handy oder aber
von dem Bestandteil "phone" abzusehen (communicator), nicht aber, sich in der
Bezeichnung auf eine einzelne Funktion zu beschranken. Soweit zur Beschrei-
bung der Zusatzfunktion der Uberwachung von Kleinkindern die Bezeichnung
"Babyphon" gebrauchlich ist, steht wiederum die Tonubertragung im Vordergrund,
um die es hier nicht mehr geht. Auch ist nicht belegbar, dal3 das Wort
CARDIOPHONE uber die urspriinglich fachbegriffiche Bedeutung hinaus syno-
nym fiir "digital-telefonische Ubermittlung von Herzdaten" derzeit verstanden oder
gebraucht werden konnte oder dies aufgrund sich bereits konkret abzeichnender
Umstande in absehbarer Zukunft zu erwarten ist. Auch mit der Bedeutung "Herz-

telefon” wirkt der angemeldete Ausdruck bezogen auf die nicht mit der Verstar-



kung, Erfassung, Aufzeichnung und Ubertragung von Herzténen bezogenen Wa-
ren und Dienstleistungen aus dem Warenverzeichnis unspezifisch und ver-
schwommen und erscheint zumindest etwas interpretationsbedurftig. Dies belegen
auch die vom Anmelder vorgelegten Stellungnahmen der Direktoren der Kliniken
Mannheim und Essen, die aufzeigen, dal? das Zeichenwort kein unmittelbar auf
die Waren bezogenes Fachwort ist. Eine hinreichend bestimmte Aussage laf3t sich
der Anmeldung somit nicht ohne weiteres entnehmen. Es bedurfte erst nicht ganz
erheblichen Nachdenkens und gedanklicher Erganzungen, um — ausgehend von
dem englischsprachigen Fachbegriff fur "Herztonverstarker” - diesen zu Ubertra-
gen auf nicht hérbare Signale und so einen konkreten Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufzufinden. Eine solche Betrachtung
ware analysierend und wirde besondere Denkprozesse erfordern, was nicht Platz
greift und der Annahme eines Freihaltebedirfnisses entgegensteht (vgl Altham-
mer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8 8 Rdn 142 mwN).

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne
von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Bei der Beurteilung der Un-
terscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als die einer Marke in-
newohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von ihr erfalB3ten Waren eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unter-
nehmen aufgefaldt zu werden, ist grundsatzlich ein gro3zugiger Mal3stab anzule-
gen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses
Schutzhindernis zu Uberwinden (stédndige Rechtsprechung, zuletzt BGH WRP
2001, 33, 34 - Buchstabe K). Die Unterscheidungskraft kann zum einen entfallen,
wenn die Wortmarke einen fiir die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt hat. Hiervon ist jedoch nicht auszugehen; daf3
CARDIOPHONE keine hinreichend konkrete Sachangabe enthélt, wurde bereits
bei der Prufung des Freihaltebedurfnisses festgestellt. Zwar unterliegen die Ein-
tragungshindernisse des Freihaltebedirfnisses und der Unterscheidungskraft un-
terschiedlichen Voraussetzungen; steht aber fest, dal3 eine in ihrem Aussagege-

halt ohne weiteres verstandliche Marke fir die konkreten Waren als Sachangabe



nicht freihaltebeduirftig ist, so wird die Unterscheidungskraft, soweit das Vorliegen
eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts geprift wird, re-
gelmaliig zu bejahen sein. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Marke daher die
erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es sind auch kei-
ne anderen Umstande erkennbar, die gegen ihre Eignung zur Austibung der Her-

kunftsfunktion sprechen.

Die angemeldete Marke ist auch nicht nach § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3 Mar-
kenG von der Eintragung ausgeschlossen. Denn die Eignung, das Publikum ins-
besondere Uber die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu tauschen, ist nicht
ersichtlich im Sinne von 8§ 37 Abs 3 MarkenG. Ersichtlich tduschend ist ein Zei-
chen namlich nur, wenn ein Fall nicht tduschender Verwendung nicht denkbar ist
(vgl zB BPatG GRUR 1999, 746 Omeprazok). Hierbei wird die tatsachliche Ver-
wendung der Marke eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Diese ist im Eintra-
gungsverfahren unbekannt. Eine nicht ersichtlich tAuschende Verwendung kann

daher nicht ausgeschlossen werden.

Dr. Buchetmann Winter Schramm
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