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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 924 823

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 39 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2009 und 15. Mai 2012

werden aufgehoben.

Grinde

Die international fur die Dienstleistungen

.Klasse 38 :,Télécommunications a l'aide de moyens de téléinforma-
tique* und ,Klasse 39 ,Services de transport, en particulier transport en
automobile; location d'automobiles, de garages et de places de sta-
tionnement; transport de passagers, services de chauffeurs, services de
courriers; organisation de voyages, réservation de places de voyages et

réservation pour les voyages*"

registrierte Wortmarke 924 823 (Ursprungsland Schweiz)

Mobility CarSharing

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Die Markenstelle fir Klasse 39 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat am
29. November 2007 einen auf die Bestimmungen der Art. 5 MMA, Art. 6 quin-
quies B Nr. 2 PVU, § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3, § 107, § 113 MarkenG gestiitzten
refus de protection erlassen und die Schutzverweigerung mit den angefochtenen
Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, aufrecht-

erhalten.



Dazu ist ausgefuhrt, der IR-Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, da
sie keine Eignung zur Erfullung der Herkunftsfunktion einer Marke aufweise. Auch
wenn eine geringe Unterscheidungskraft geniige, durfe der Prifungsvorgang da-
bei nicht auf ein Mindestmal? beschrankt werden. Nach diesen Grundsatzen
konne der Schutz suchenden Marke ,Mobility CarSharing” nicht das notwendige
Mall an Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Die Marke beanspruche
Schutz fur die Dienstleistungen ,Telekommunikation mit Mitteln der Datenverar-
beitung“ und ,Transportdienstleistungen, insbesondere Automobil-Transport, Mie-
ten von Automobilen, Garagen und Stellplatzen, Passagiertransporte, Fahrer-
dienste, Kurierdienste, Reisevorbereitungen, Reservierungen und Reisebuchun-
gen fur die Reise”. Die angemeldete Wortmarke werde von den angesprochenen
Verkehrskreisen im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen lediglich als
schlagwortartiger Hinweis darauf verstanden, dass sie durch Carsharing Mobilitat
boten. Das Wort ,Carsharing” habe bereits Eingang in den deutschen Sprachge-
brauch gefunden und wirde als gebuhrenpflichtige Nutzung eines Fahrzeuges
durch mehrere Personen verstanden. ,Mobility“ sei dem deutschen ,Mobilitat*
ahnlich und so verstandlich. Auch in der Zusammenstellung gehe die Schutz su-
chende Marke nicht Uber den Sinngehalt ,Mobilitat durch carsharing” hinaus. Da-
her wirden im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen die angesproche-
nen Verkehrskreise die Marke insgesamt als Hinweis auf Dienste bei organisierter,

gemeinsamer Kraftfahrzeugnutzung sehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit
der sie sinngemal beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 39 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2009 und 15. Mai 2012

aufzuheben.

Die Markeninhaberin halt unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren

die Marke fur unterscheidungskraftig. Entgegen der Auffassung der Markenstelle



handle es sich bei ,Mobility CarSharing” nicht um ein die beanspruchten Dienst-
leistungen beschreibendes Zeichen, zumal es sprachuniblich gebildet sei. Zur
Begrindung ihres Eintragungsbegehrens stitzt sich die Anmelderin schlief3lich auf
die Eintragung der Marke in bisher 14 auch englischsprachigen Landern u. a.
USA, GroRbritannien, Irland, Danemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spa-

nien, Frankreich, Italien, Japan, Liechtenstein, Polen und Portugal.

Die zuladssige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Dem
Schutz der IR-Marke 924 823 stehen fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land keine absoluten Schutzhindernisse gemaR 88 107, 113, 37 Abs. 1i.V.m. 88
Abs. 2 Nr.1 und 2 MarkenG, Art.5 Abs.1 MMA i.V.m. Art. 6 quinquies Ab-
schnitt B Nr. 2 PVU entgegen. Insbesondere kann der IR-Marke nicht jede Unter-
scheidungskraft gemall 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B
Nr. 2, 1. Alt. PVU abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft bedeutet nach standiger Rechtsprechung, dass die Marke
im Hinblick auf die Anschauung der mal3geblichen Verkehrskreise geeignet sein
muss, die Waren, fur die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit dieses Produkt von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu
orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO;
GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BiolD; GRUR 2004,
674 - Rn.34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision;
GRUR 2010, 825, 826 -Rn.13 - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2009,
952 -Rn.9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 -Rn. 18 - FUSSBALL
WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Blurogebaude;



BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).
Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche
Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maf3geblichen
Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal infor-
mierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
cher (Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 23 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH
GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt insbesondere Bezeichnungen zu, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der fur die in Frage stehenden Waren
ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen be-
schreibenden Angaben gibt es keinen tatsédchlichen Anhaltspunkt, dass der Ver-
kehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151,
1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dartber hinaus fehlt die
erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstande
beziehen, die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittel-
bar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden
Waren hergestellt wird; die Eignung, Waren ihrer Herkunft nach zu unterscheiden,
kommt schlie3lich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebrauchlichen Waor-
tern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdspra-
che bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen werden (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009,
949, 951 -Rn.20 -MyWorld; GRUR 2009, 411 -Rn.9 -STREETBALL;
GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953,
Rn. 10 - DeutschlandCard).

Ausgehend von diesen Grundsatzen kann der streitgegenstandlichen Marke in

ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.



Die angemeldete Marke ,Mobility CarSharing“ setzt sich zusammen aus den bei-
den englischsprachigen Begriffen ,mobility* und ,carsharing”, deren unstreitige
und dem inlandischen Verkehr gelaufige Bedeutungen die Markenstelle zutreffend
zugrunde gelegt und belegt hat. Zwar mégen die als ,Mobilitat* und ,organisierte,
gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen® verstandlichen Zeichenbestand-
teile in Alleinstellung als werbetblicher Hinweis auf eine entsprechende Dienst-
leistung nicht schutzfahig sein. Dies gilt aber nicht bei der gebotenen Gesamtbe-
trachtung (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION) fur die Kombination. Einen lediglich anpreisenden oder aus-
schlie3lich produktbeschreibenden Charakter hat die Bezeichnung namlich nicht,
da entgegen der Betrachtung der Markenstelle mit den zutreffenden Ausfihrungen
der Beschwerdefiihrerin im Schriftsatz vom 18. September 2012 insbesondere
unter 5.) nicht feststellbar ist, welche Bedeutung der Kombination mit Blick auf die
beanspruchten Dienstleistungen zukommt. Selbst wenn die angesprochenen Ver-
braucher sie zwanglos als ,Mobilitat* und ,Carsharing“ verstehen werden, bleibt
der Bedeutungsgehalt der Wortkombination in  Bezug auf die
beschwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen vage und unscharf. Zwar haben
diese zum Teil im weiteren Sinn mit Mobilitdt durch Kraftfahrzeuge zu tun. Mit
Ausnahme von ,rental of motor cars“ lassen sie sich bei genauerer Betrachtung
allerdings mit dem Teilen von Autos, wie es Carsharing begrifflich zugrunde liegt,
nicht ohne Weiteres in Verbindung bringen. Auch Autovermietung ist von
Carsharing im Sinne des Teilens von Kraftfahrzeugen aus Kosten- oder
Umweltschutzgrinden offensichtlich verschieden. Belege fir eine beschreibende
oder anpreisende Verwendung der englischsprachigen Bezeichnung ,Mobility
CarSharing” im Inland hat die Markenstelle nicht ermittelt und konnten auch vom
Senat nicht festgestellt werden. Das erforderliche Mindestmald an
Unterscheidungskraft kann der angemeldeten Bezeichnung daher nicht

abgesprochen werden.

Nachdem der IR-Marke kein unmittelbar beschreibender Bedeutungsgehalt ent-

nommen werden kann, steht dem Schutz der IR-Marke in Deutschland auch das



Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe i. S. d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVU nicht entgegen.

Die angefochtenen Beschliisse waren daher aufzuheben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Fa/Bb



