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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 37 258

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker sowie des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink

BPatG 152
10.99



beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin hin werden die Be-
schlisse der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 17. Marz 2000 und vom
6. Februar 2001 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung

far

"Mechaniken fir geldbetétigte Apparate; Biroartikel; Orga-

nisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen"

zurtckgewiesen wurde.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurtickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

Screenphone

far

Elektrische, elektronische, optische, Mel3-, Signal-, Kontroll-
oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klas-
se 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung,
Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; ma-

schinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautoma-



ten und Mechaniken fir geldbetétigte Apparate; Datenverar-
beitungsgerate und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder ge-
pragte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate); Blroartikel (ausgenommen
Mobel);

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtun-
gen fur die Telekommunikation, insbesondere fur Funk- und
Fernsehen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von
sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veroffentlichung
und Herausgabe von Buchern, Zeitschriften und anderen
Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen
Medien (einschlie3lich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung; Dienst-
leistungen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zu-
griffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen;
Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Com-
putern; Projektierung und Planungen von Einrichtungen fur

die Telekommunikation".

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung in zwei Beschliissen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen,
wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedirfnisses zu-
rickgewiesen. "Screenphone" werde im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen ausschlie3lich mit "Bildschirmtelefon" Ubersetzt, sei
sprachiblich gebildet und daher beschreibend. Die beschreibende Funktion bezie-
he sich dabei nicht nur auf die Hard- und Software, sondern erfasse auch die

Dienstleistungen, die mit Hilfe eines Bildschirmtelefons erbracht wirden oder er-



bracht werden konnten. Hinsichtlich der Waren der Klasse 16 koénnten die be-
druckten oder gepragten Karten fur die Inanspruchnahme o6ffentlich zuganglicher
Bildtelefone bestimmt sein, und die Lehr- und Unterrichtsmittel kbnnten sich inhalt-
lich mit Bildschirmtelefonie auseinandersetzen. Daher liege eine unmittelbare be-
schreibende Angabe Uber Art, Bestimmung und Inhalt der angebotenen Waren

und Dienstleistungen vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie halt die angemeldete Bezeichnung
mit naheren Ausfihrungen fir schutzfahig, wobei sie insbesondere darauf hin-
weist, bei der angemeldeten Wortkombination handele es sich nicht um die Uber-
setzung von "Bildschirmtelefon”. Es handele sich um eine sprachlich nicht bekann-
te Wortneuschopfung, die nicht unmittelbar ein Bildschirmtelefon beschreibe, wes-
halb ein entsprechender Bezug allenfalls assoziativ herzustellen sei. Zudem habe
die englische Bezeichnung "Screen" mehrere Bedeutungen und daher keinen ein-

deutig beschreibenden Gehalt.

Die Anmelderin beantragt (sinngeman),

die angegriffenen Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 38
des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Marz 2000

und vom 6. Februar 2001 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Im Rahmen der
Zuriickweisung der Beschwerde steht dem Zeichen sowohl die fehlende Unter-
scheidungskraft gemafd 8 8 Absatz2 Nr1l MarkenG entgegen als auch das

Schutzhindernis eines Freihaltebedurfnisses geman § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG.



Einer Wortmarke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein fir die in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn sie ansonsten keine konkrete
Unterscheidungseignung enthalten kann, weil es sich etwa um einen verstandli-
chen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der
vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird (stRsp vgl BGH GRUR 1999, 1089 -YES; GRUR 2002, 64 — INDIVI-
DUELLE).

Auch wenn davon auszugehen ist, dal3 jede noch so geringe Unterscheidungskraft
ausreicht, um das Schutzhindernis zu tUberwinden, ist bei Anlegen des gebotenen
grof3ziigigen Mal3stabs die angemeldete Bezeichnung fir einen Grof3teil der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskréftig iSv 8 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG.

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist "Screen” allein als
Bildschirm zu verstehen, ebenso wie diese Bezeichnung bereits Eingang in die
deutsche Umgangssprache gefunden hat (vgl Duden, Deutsches Universalwoérter-
buch, 4. Aufl 2001, S 1 427). Auch die in der deutschen Sprache vorkommenden
Wortzusammensetzungen mit "Screen”, wie etwa "screendesigner”, "screensaver"
oder "screenshot", leiten sich allesamt von der Hauptbedeutung Bildschirm ab (vgl
Duden, Das groRRe Fremdworterbuch, 2. Aufl, Stichworter “screendesigner”
"screensaver"”, "screenshot"). Damit handelt es sich, wie diese Beispiele zeigen,
bei der angemeldeten Bezeichnung auch um eine sprachiiblich gebildete Wortzu-

sammensetzung.

Der Bestandteil "phone" wiederum hat unter Bertcksichtigung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen die Bedeutung von "Telefon". Die sprachublich gebil-
dete Zusammensetzung "Screenphone” ist daher wie vergleichbare Fachbegriffe
gebildet, die bereits in der Elektronik und der Telekommunikation anzutreffen sind.

Insoweit entspricht der Begriffsinhalt dem eines Bildschirmtelefons und damit auch



der Definition, die die Anmelderin selbst in ihrer Fachzeitschrift fur Aus- und Wei-
terbildung, Unterrichtsblatter "Internet Glossar" vom 10. Februar 2000 auf Sei-
te 137 dem hier in Frage stehenden Begriff gegeben hat. Darin heif3t es: "Auch als
webphone oder smartphone bezeichnetes, internetfahiges, multifunktionales End-
gerat mit Bildschirm zum einfachen Internetzugang per ISDN-Telefon". Damit ist
die angemeldete Bezeichnung fir die in Rede stehenden Waren und Dienst-
leistungen nur als Sachhinweis aufzufassen, ungeachtet der Frage, ob eine Wort-

neuschopfung vorliegt oder nicht.

Ein beschreibender Bezug der angemeldeten Bezeichnung ist daher fir alle Wa-
ren der Klasse 9 mit Ausnahme der "Mechaniken fiir geldbetétigte Apparate" ge-
geben, da insoweit ein bloRer Sachhinweis auf die Funktion derartiger Gerate vor-
liegt. Hinsichtlich der Druckereierzeugnisse, insbesondere der bedruckten und/
oder gepragten Karten aus Karton oder Plastik sowie der Lehr- und Unterrichts-
mittel kann es sich einerseits um Zugangsmedien zu Bildschirmtelefonen handeln,
andererseits um Material, das sich beschreibend mit der Funktion derartiger Gera-
te auseinandersetzt, wie etwa das bereits zitierte Material der Anmelderin selbst.
Bezuglich der Dienstleistungen "Finanzwesen; Immobilienwesen" wiederum kann
es sich um Inhalte handeln, zu denen der Zugang mittels eines Bildschirmtelefons
ermoglicht wird. Ebenso ist ein unmittelbarer Sachhinweis hinsichtlich der Dienst-
leistungen der Telekommunikation und des Betriebs und der Vermietung von Ein-
richtungen fur die Telekommunikation gegeben, da damit unmittelbar die Gerate
selbst bzw die zu ihrer Erbringung unabdingbar notwendige Telekommunika-
tionsdienstleistung erfal3t werden. Ebenso ist ein bloR3er beschreibender Hinweis
hinsichtlich der Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung" sowie
"Veroffentlichung und Herausgabe von Blchern, Zeitschriften und anderen Dru-
ckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien" festzustellen, da
es sich einmal um Inhalte handeln kann, auf die mittels eines Bildschirmtelefons
zugegriffen wird, zum anderen um Medien, die sich beschreibend mit Bildschirmte-
lefonen beschaftigen. So bietet die Fernuniversitat Hagen zwischenzeitlich einen

virtuellen Studienplatz an (vgl https://vu.fernuni-hagen.de). Dariiber hinaus sei auf



den Artikel der Beratungsgesellschaft EUTELIS Consult im Heft 11/1998 der Zeit-
schrift "DATACOM" mit dem Titel "Screenphone Services — Marktpositionierung
vor Produktentwicklung" verwiesen, wo die Méglichkeiten des als "screenphone™
bezeichneten Endgerates einschlie3lich der Zugriffsmoglichkeiten zu einzelnen
Diensten dezidiert beschrieben werden. Schlie3lich bezeichnet die angemeldete
Bezeichnung beschreibend die Dienstleistungen "Erstellen von Programmen fur
die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, nadmlich Vermietung der
Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von
Daten, Nachrichten und Informationen sowie Vermietung von Datenverarbeitungs-
einrichtungen und Computern" einschliel3lich der "Projektierung und Planung von
Einrichtungen fur die Telekommunikation”, weil es sich hier um Dienstleistungen
handelt, die die Tatigkeit eines Internetproviders unmittelbar beschreiben, dessen

Existenz beim Betrieb eines Bildschirmtelefons vorausgesetzt wird.

Insoweit fehlt dem angemeldeten Zeichen aufgrund des beschreibenden Sachbe-

zugs die zur Unterscheidungskraft notwendige herkunftskennzeichnende Funktion.

In diesem Umfang steht dem Zeichen aufgrund des festgestellten beschreibenden
Bezugs auch ein Freihaltebedirfnis der Mitbewerber iSv 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG
entgegen, wobei fur die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedirfnisses nicht
notwendig ist, daf® die angemeldete Bezeichnung als solche bereits fir den hier
einschlagigen Waren- und Dienstleistungsbereich unmittelbar (lexikalisch) nach-
weisbar ist. Nach dem ausdrtcklichen Wortlaut des 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der
lediglich voraussetzt, dal3 die fragliche Bezeichnung zur Beschreibung "dienen
kénnen" mul3, ergibt sich, dal3 auch die erstmalige Verwendung einer Zeichenzu-
sammensetzung nicht schutzbegriindend ist (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA).

Im Gbrigen kommt es fir die Frage nach dem Freihaltebedurfnis vor allem auf die
Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Ob die angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur

insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet sein



kann, wenn von vornherein feststeht, dal3 sie fir das angesprochene Publikum
vollig unverstandlich ist und bleiben wird (vgl Althammer/Strobele, MarkenG,
6. Aufl, 8 8 Rdn 69). Genau das trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Das die engli-
schen Wérter "screen” und "phone” im Inland geléaufige Begriffe der EDV bzw der
Telekommunikation sind, wurde bereits festgestellt; erganzend ist darauf hinzuwei-
sen, dal3 die beteiligten Verkehrskreise in diesem Bereich, der vielfach deutsche
Fachworter gar nicht erst autkommen lafit, an den Gebrauch der englischen Spra-
che gewohnt sind. Zudem ist festzuhalten, daf3 der Gerichtshof der Europaischen
Gemeinschaften in seiner Rechtsprechung zum allgemeinen Wettbewerbsrecht
und ebenso zum Markenrecht seit langerem einen Wandel des Verbraucherleitbil-
des vom flichtigen Abnehmer zum durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher eingefordert und der Bundesgerichts-
hof diesen Wandel fir das nationale Markenrecht vollzogen hat (vgl EuUGH GRUR
Int 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHE/TISSERAND). Unter
diesen Voraussetzungen kann nicht von einer so weit gehenden Unverstandlich-
keit der angemeldeten Bezeichnung fir die angesprochenen Verkehrskreise aus-
gegangen werden, dal’ die Mitbewerber kein Interesse daran haben kdnnten, die-

sen Ausdruck zu verwenden.

In Bezug auf die Waren "Mechaniken flur geldbetétigte Apparate”, "Buroartikel
(ausgenommen Madobel)" und die Dienstleistungen "Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen" kann der Senat weder ein Freihaltebedirfnis,
noch eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens mit der er-
forderlichen Sicherheit feststellen, weshalb die Beschlisse der Markenstelle fir

Klasse 38 insoweit aufzuheben waren.

Grabrucker Voit Fink

br/Ko
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