BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 540/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 104 393.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Marz 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, sowie

des Richters Schmid und des Richters Dr. S6chtig

ECLI:DE:BPatG:2018:070318B28Wpat540.16.0



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 10, vom 26. April 2016 wird aufgehoben, so-
weit die Anmeldung fir nachfolgende Waren und Dienstleistungen

zurtickgewiesen worden ist:

Klasse 28:
Spiele; Spielzeug;

Klasse 35:
Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroar-
beiten; Grol3- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch tUber das

Internet, in den Bereichen Spielwaren;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen;

Klasse 37:

Reparaturwesen, namlich Reparatur von Spielwaren;

Klasse 44:
Veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege fir

Tiere.



Grinde

Das Wortzeichen

Mobilityforhandicap

ist am 15. Juli 2015 fur zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3,
5,9, 10,12, 17, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 39 und 44 zur Eintragung als Marke in das

beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register angemeldet worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 10, hat die Anmel-
dung, nach vorangegangener Beanstandung vom 9. September 2015, mit Be-
schluss vom 26. April 2016 fur die nachfolgend genannten Waren und Dienstleis-

tungen zurickgewiesen:

.Klasse 10: kunstliche Gliedmal3en; orthopadische Artikel

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft

oder auf dem Wasser

Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-

halten sind

Klasse 35: Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbei-
ten; Grol3- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch tber das Inter-
net, in den Bereichen Waren des Gesundheitssektors, medizinische
und orthopéadische Erzeugnisse, Fahrzeuge und andere Fortbewe-

gungsmittel, Spiel- und Sportwaren



Klasse 36: Versicherungswesen; Immobilienwesen

Klasse 37: Reparaturwesen, namlich Reparatur von  Waren des
Gesundheitssektors, medizinischen und orthopadischen Erzeugnis-
sen, Fahrzeugen und andere Fortbewegungsmitteln, Spiel- und
Sportwaren

Klasse 39: Transportwesen; Veranstaltung von Reisen

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinarmedizinische Dienstleistun-

gen; Gesundheitspflege fur Menschen; Gesundheitspflege fur Tiere".

Zur Begrundung hat es ausgefuhrt, der Eintragung des Anmeldezeichens stehe im
Umfang der Zurickweisung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft gemafld 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Dariiber hinaus liege insoweit
auch ein Freihaltebedirfnis an dem beanspruchten Zeichen gemafl 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG vor.

Das Anmeldezeichen setze sich nach Art einer Second Level Domain aus den
englischen Begriffen ,Mobility* (Mobilitat), ,for* (fir) und ,handicap” (Handicap,
Behinderung) zusammen und werde von einem nicht unerheblichen Teil des an-
gesprochenen Verkehrs ohne Weiteres im Sinne von ,Mobilitat fir Behinderte*
verstanden. Die Waren, welche Gegenstand der Zurlickweisung seien, kdnnten
entweder behinderten Menschen zu mehr Mobilitdt im Alltag verhelfen (wie etwa
kunstliche GliedmalRen und Prothesen) oder aber dazu dienen, spielerisch die
Beweglichkeit und damit die Mobilitat zu trainieren (wie etwa Spielzeug). Auch
eigne sich das Anmeldezeichen als werblich anpreisende Angabe Uber den Inhalt
und Zweck der von der Zurtckweisung betroffenen Dienstleistungen, namlich als
Hinweis auf ein Serviceangebot diverser Hilfsleistungen im h&uslichen Bereich

sowie im personlichen, sozialen und beruflichen Umfeld.



Im Ergebnis werde der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen lediglich als
unmittelbaren Sachhinweis darauf verstehen, dass die von der Zurtickweisung
umfassten Waren und Dienstleistungen Personen mit kdrperlichen oder geistigen
Behinderungen zu mehr Mobilitdt verhelfen kénnten, sich mit mehr Mobilitat fur

Behinderte inhaltlich befassten, diese ermdglichten oder zur Verfiigung stellten.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 26. Mai 2016,

mit der er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
26. April 2016 aufzuheben, soweit die Anmeldung zuriickgewiesen

worden ist.

Zur Begrundung fuhrt er aus, das Anmeldezeichen sei lexikalisch nicht nachweis-
bar und stelle eine sprachliche Neuschoépfung dar. Es kdnne zwar — wie vom
Deutschen Patent- und Markenamt angenommen — im Sinne von ,Mobilitat fur
Behinderung® lUbersetzt werden. Ebenso kdnne das gegenstandliche Zeichen je-
doch als Hinweis auf Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, die dazu
dienten, das Handicap beim Golfsport zu verbessern, bei dem es sich um eine
Kennzahl zur Beschreibung der ungefahren Spielstarke eines Golfers handele. Zu
beiden mdglichen Begriffsbedeutungen kdnne der Verkehr aber nur tber mehrere
gedankliche Schritte gelangen. In einem ersten Schritt misse er erkennen, dass
die von der Zurickweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen — je nach
Verstandnis des Anmeldezeichens — entweder flr Personen mit Behinderung oder
fur Golfsportler bestimmt seien. In einem weiteren Gedankenschritt misse er so-
dann das englischsprachige Wort ,Mobility* im Sinne von ,Beweglichkeit* bzw.
.Mobilitat" verstehen, um anschlieend darauf zu schlieen, dass die betroffenen
Waren und Dienstleistungen in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf die
.Beweglichkeit” bzw. ,Mobilitat“ hatten. Schlie3lich misste der Verkehr — wiede-
rum je nach Verstandnis des Anmeldezeichens — folgern, dass die so beworbenen

Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt seien, bei einer Behinderung fur mehr



Beweglichkeit zu sorgen bzw. durch mehr Beweglichkeit das Handicap beim Golf-

sport zu verbessern.

Das Anmeldezeichen weise zudem wegen seiner Wortbildung eine ungewdhnliche
Struktur auf, die von einem schlichten sachbezogenen Aussagegehalt wegfiihre
und deshalb insgesamt kennzeichnend wirke. Es sei mehrdeutig als auch unbe-

stimmt und damit originell sowie merkfahig.

Selbst wenn der Verkehr mit dem Anmeldezeichen positive Vorstellungen tber die
Eigenschaften der so beworbenen Waren und Dienstleistungen verbinde, genluge

dies nicht, ihm die Unterscheidungskraft abzusprechen.

Auch ein Freihaltebedurfnis an der gegenstandlichen Wortfolge sei nicht zu erken-
nen oder vom Deutschen Patent- und Markenamt festgestellt worden. Die Mitbe-
werber des Anmelders bendtigten sie gegenwartig nicht zur Beschreibung der in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Auch sei nicht auf Grund kuinftiger
wirtschaftlicher Entwicklungen zu erwarten, dass Mitbewerber das Anmeldezei-

chen beschreibend verwenden werden.

Schliel3lich verweist der Beschwerdefiihrer auf zahlreiche vermeintlich gleichgela-
gerte Voreintragungen, welche ebenfalls fir eine Schutzfahigkeit des Anmeldezei-

chens spréchen.

Auf den gerichtlichen Hinweis vom 7. September 2017 hat der Beschwerdefuhrer
seine Anmeldung mit Ausnahme der nachgenannten Waren und Dienstleistungen

zuriickgenommen:

Klasse 28:
Spiele; Spielzeug;



Klasse 35:
Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten; Grol3-
und Einzelhandelsdienstleistungen, auch tber das Internet, in den Bereichen

Spielwaren;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen,;

Klasse 37:

Reparaturwesen, namlich Reparatur von Spielwaren;

Klasse 44:

Veterinarmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege fur Tiere.

Er beantragt nunmehr sinngemal,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 10, vom 26. April 2016 aufzuheben, soweit die
Anmeldung fur die nicht zurickgenommenen Waren und Dienst-

leistungen zurlickgewiesen worden ist:

Wegen der naheren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist, soweit tber sie noch zu entscheiden war, begrin-
det. Hinsichtlich der nunmehr allein noch verfahrensgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen steht der Eintragung des Anmeldezeichens weder das Schutz-
hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG



noch des Bestehens eines Freihaltebedurfnisses gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

entgegen.

Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder
keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchfiihrung einer solchen
auch nicht wegen Sachdienlichkeit geboten war (8§ 69 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH
GRUR 2012, 610, Rdnr.42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr.66f. -
EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 -HOT; GRUR 2013, 731,
Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044,
Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis Il; GRUR 2010, 935, Rdnr.8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 -
FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die
Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten (vgl. EuUGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006,
229, Rdnr.27 -BiolD; GRUR 2008, 608, Rdnr.66 -EUROHYPO; BGH
GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da
allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrin-
det, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger Maf3-
stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt,
um das Schutzhindernis zu tberwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 -
Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8

- Link economy).



Ausgehend von diesen Grundsatzen kann dem Anmeldezeichen hinsichtlich der
verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen die fir eine Eintragung

erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

a) Die angesprochenen Verkehrskreise der allgemeinen Durchschnittsverbrau-
cher werden die englischsprachige Wortfolge ,Mobilityforhandicap® unschwer im
Sinne von ,Mobilitat fur Behinderte® respektive ,Mobilitat fir Behinderung” auffas-
sen, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Be-
schluss zutreffend hingewiesen hat. Der Verweis des Anmelders darauf, dass der
Zeichenbestandteil ,handicap® dartber hinaus die Spielstarke eines Golfers be-
zeichne, ist in der Sache zwar richtig. Allerdings erscheint die Annahme eines sol-
chen Begriffsinhaltes vorliegend fernliegend, da davon auszugehen ist, dass der

Verkehr das Gesamtzeichen in dem erstgenannten Sinne verstehen wird.

b) Alle noch verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen weisen
keinen Bezug zur Férderung oder Unterstitzung der Mobilitdt behinderter Men-
schen auf. Insoweit vermittelt das Anmeldezeichen insbesondere keinen Hinweis
auf den konkreten Verwendungszweck der Waren oder den Gegenstand der

Dienstleistungen, die hier in Rede stehen.

~Spiele” und ,Spielzeug” kbnnen dazu geeignet sein, das Begriffsverstandnis oder
die Auffassungsgabe auch von behinderten Menschen zu férdern — nicht jedoch
deren Mobilitdt. Dementsprechend weist das Anmeldezeichen zu ,Grol3- und Ein-
zelhandelsdienstleistungen, auch Uber das Internet, in den Bereichen Spielwaren”
sowie zu ,Reparaturwesen, namlich Reparatur von Spielwaren* ebenfalls keinen

beschreibenden Bezug auf.

Auch wenn sich ,Werbung®, ,Geschaftsfihrung®, ,Unternehmensverwaltung” und
.Buroarbeiten” mit Waren respektive Dienstleistungen fir mobilitdtseingeschrankte
Personen beschaftigen kdnnen, so sind sie in der Regel unabhangig von dem

konkreten Gegenstand, auf den sie sich beziehen (vgl. Strobele/Hacker/Thiering,
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Markengesetz, 12. Auflage, 8 8, Rdnr. 117). Die vorgenannten Tatigkeiten werden
regelmaliig entweder nach der angesprochenen Branche (Arzneimittel, Lebens-
mittel, Bauwesen, Immobilien etc.) oder nach den eingesetzten Medien (Print-, TV-
oder Onlinewerbung) naher unterscheiden. Das Anmeldezeichen eignet sich je-
doch nicht als Hinweis auf eine Branche oder ein Werbemedium (vgl. auch BPatG,
28 W (pat) 33/15 - Traumtomaten).

Entsprechend verhalt es sich hinsichtlich der Dienstleistungen ,Versicherungswe-
sen* und ,Immobilienwesen®. Allein der Umstand, dass Versicherungen und Im-
mobilien speziell fir mobilitatseingeschrankte Personen konzipiert und angeboten
werden, lasst die Wortfolge ,Mobilityforhandicap“ nicht zu einer beschreibenden
Angabe werden. Dafir bedarf es vielmehr - hier nicht vorliegender - konkreter An-
haltspunkte fur eine Gewodhnung des Verkehrs, dass der Inhalt des Versicherungs-
und Immobilienwesens auch durch die Nennung des Adressaten dieser Dienst-

leistungen kenntlich gemacht wird.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden die deutsche Bedeutung des Anmel-
dezeichens ,Mobilitdt fir Behinderte ausschlie3lich auf Menschen, nicht jedoch
auf Tiere beziehen. Diese werden nicht als ,gehandicapt”, sondern allenfalls als
verletzt o. &. bezeichnet. Demzufolge steht das Anmeldezeichen auch mit den Ta-
tigkeiten ,veterindrmedizinische Dienstleistungen“ sowie ,Gesundheitspflege fir

Tiere* in keinem sachlichen Zusammenhang.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass an dem
Anmeldezeichen im verfahrensgegenstandlichen Umfang auch kein Freihaltebe-
durfnis geman 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

3. Soweit im angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenam-
tes weitere Waren und Dienstleistungen Gegenstand der Zurickweisung waren,
hat der Anmelder seine hierauf gerichtete Anmeldung zuriickgenommen, so dass

hieriiber nicht zu entscheiden war.
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Der Beschwerde war daher in vollem Umfang stattzugeben.

Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Séchtig

pro



