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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Vizeprasident Dr. W. Pesendorfer und die Hofrate Dr. Stéberl,
Dr. Rigler, Dr. Bayjones und Dr. Kleiser als Richter, im Beisein der Schriftfihrerin Mag. Weiss, Uber die Beschwerde der
Holiday Autos GmbH in Minchen, vertreten durch Schénherr Rechtsanwalte OEG in 1040 Wien, Tuchlauben 17, gegen
den Bescheid des Osterreichischen Patentamtes, Beschwerdeabteilung, vom 17. Februar 2003, ZI. Bm 6/2002-4,
IR 1318/2000, betreffend Verweigerung des Schutzes einer Marke, zu Recht erkannt:

Spruch
Die Beschwerde wird als unbegriindet abgewiesen.
Begriundung

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Osterreichischen Patentamtes, Beschwerdeabteilung, vom
17. Februar 2003 wurde der am 10. Mai 1999 beim Internationalen Buro der Weltorganisation fuir geistiges Eigentum in
Genf hinterlegten Marke Nr. 715380 ("HOLIDAY AUTOS") der Schutz in Osterreich verweigert.
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In der Begriindung dieses Bescheides fuhrte die belangte Behdrde im Wesentlichen aus, dass die Wortmarke "HOLIDAY
AUTOS" am 10. Mai 1999 fir die Warenklasse 39 "Brokerage of rental cars and car rental" international registriert
worden sei. Mit Verfigung vom 29. Mai 2000 sei dieser Marke auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 3 Markenschutzgesetz,
BGBI. 260/1970 (MaSchG) der Schutz fir das Gebiet der Republik Osterreich mit der Begriindung verweigert worden,
dass ein Mangel an Unterscheidungskraft vorliege.

Die BeschwerdeflUhrerin habe im erstinstanzlichen Verfahren Folgendes vorgebracht:

Der Begriff "HOLIDAY AUTOS" stelle lediglich eine verschwommene Angabe dar, die keinen unmittelbar
beschreibenden Sinngehalt habe. Diese Wortfolge habe zwar etwas mit Autos und Ferien zu tun, die beteiligten
Verkehrskreise wirden darunter aber eher Fahrzeuge verstehen, die speziell fir die Verwendung in der Freizeit
ausgerustet seien. Der Unternehmensgegenstand der Beschwerdefiihrerin, namlich die Vermittlung bzw. Vermietung
von Mietwagen, die speziell fur den Urlaub vorgesehen seien und sich von anderen Mietwagengattungen auf Grund
besonderer Tarife bzw. Mietkonditionen abgrenzen wirden, kénne auf Grund der Marke bestenfalls vermutet werden.
Hinzu komme, dass "HOLIDAY AUTOS" sprachunublich aus dem englischen Wort "HOLIDAY" und dem deutschen Wort
"AUTOS" gebildet werde. Diese sprachunubliche Wortbildung sei keineswegs nur beschreibend, sondern weise einen
"fantasievollen Uberschuss" auf. Eine Aussage werde durch die Marke nur angedeutet. Die Beziehung des Zeichens zu
den Eigenschaften der Dienstleistungen trete erst im Weg gedanklicher Schlussfolgerungen zu Tage. Ein
Freihaltebedurfnis sei daher zu verneinen. Das Gericht erster Instanz der Europaischen Gemeinschaften (EuG) habe mit
Urteil vom 5. April 2001 ausgesprochen, dass es sich bei dem Begriff "EASYBANK" nicht um ein Zeichen mit
ausschlieBlich beschreibendem Charakter handle, und daher die Schutzféhigkeit bejaht. Uberdies sei die angemeldete
Marke in Deutschland, GroRRbritannien und anderen EU-Landern sowie in den englischsprachigen Landern Australien,
Kanada, Hongkong, Irland und Neuseeland registriert worden.

In der Berufung habe die Beschwerdeflhrerin weiters vorgebracht, dass das Wort "HOLIDAY" nicht nur die Bedeutung
Urlaub bzw. Ferien hatte, sondern primar die Bedeutung Feiertag, freier Tag oder Ruhetag. Der Gerichtshof der
Europaischen Gemeinschaften (EuGH) hatte im Urteil vom 20. September 2001 betreffend die Marke "BABY-DRY"
ausgesprochen, dass jede erkennbare Abweichung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ublichen
Ausdrucksweise geeignet wére, Unterscheidungskraft zu verleihen. Uberdies hitte eine Recherche im Internet
ergeben, dass die angemeldete Marke von niemand anderem als der Beschwerdefihrerin verwendet werde. Daraus
lieRe sich ableiten, dass diese Marke nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benétigt wirde.

Wie bereits im erstinstanzlichen Bescheid ausgefuhrt worden sei, seien die beiden Bestandteile "HOLIDAY" und
"AUTOS" den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar verstandlich, zumal das englische Wort "HOLIDAY" zum
Basiswortschatz dieser Fremdsprache gehore und daher fiir die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfahigkeit der
deutschen Ubersetzung gleichzuhalten sei. Der Bezeichnung "FERIEN AUTOS" komme aber keineswegs nur ein
verschwommener Sinngehalt zu. Die angemeldete Marke werde zwanglos dahin aufgefasst, dass ein Unternehmen
(Miet)Autos fiir die Ferien vermittle bzw. anbiete. Es bleibe zwar offen, um welche Art Fahrzeuge es sich dabei handle,
dies begriinde aber keine Kennzeichnungskraft der angemeldeten Marke. Diese Bezeichnung vermittle ohne jede
Gedankenoperation die Aussage, dass das Unternehmen, das dadurch in keiner Weise individualisiert werde,
sicherstelle, der Dienstleistungsempfanger werde in den Ferien ein (passendes) Auto bekommen. Daran kdnne der
Umstand nichts andern, dass die angemeldete Wortfolge in Nachschlagwerken nicht zu finden sei. Ebenso sei
unbedeutend, dass die angemeldete Wortfolge im englischen Sprachraum uniblich sei, weil es ausschlieBlich auf die
Osterreichischen Verkehrskreise ankomme. Die angemeldete Wortfolge werde jedenfalls als Hinweis auf Autos flr
Ferien, Urlaub oder Freizeit verstanden. Sie weise keinen "fantasiehaften Uberschuss" auf. Dass offen bleibe, in
welcher Art und Weise Autos fur Urlaubszwecke zur Verfigung gestellt wirden, kdnne an der mangelnden
Unterscheidungskraft nichts andern.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde mit dem Begehren, ihn wegen Rechtswidrigkeit seines
Inhaltes aufzuheben.

Die belangte Behorde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor, sah jedoch von der Erstattung einer Gegenschrift
ab.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

In der Beschwerde wird im Wesentlichen die Argumentation der Beschwerdefiihrerin im Verwaltungsverfahren


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1970_260_0/1970_260_0.pdf

wiederholt und zusatzlich vorgebracht, dass die mal3geblichen Bestimmungen des MaSchG mit den entsprechenden
Bestimmungen der ersten Markenrechts-Richtlinie, 89/104/EWG (im Folgenden: Richtlinie) Ubereinstimmen wirden.
Die mit der Richtlinie Ubereinstimmenden Normen seien daher in Orientierung an den Anforderungen und Zielen der
Richtlinie auszulegen. Die belangte Behdrde habe den Schutz wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemaR 8§ 4
Abs. 1 Z. 3 MaSchG verweigert, sich inhaltlich aber auf den beschreibenden Charakter der angemeldeten Wortfolge,
also auf das Registrierungshindernis gemaR § 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG gestutzt. Einer Wortverbindung kénne nur dann der
Schutz verweigert werden, wenn der potenzielle Kunde dadurch in die Lage versetzt werde, die Dienstleistungen sofort
und genau zu identifizieren. Das sei bei den Worten "HOLIDAY AUTOS" keineswegs der Fall, da diese Bezeichnung
Ublicherweise nicht zur Beschreibung von Dienstleistungen verwendet werde und zwar weder im englischen noch im

deutschen Sprachraum.
8 4 Abs. 1 MaSchG lautet (auszugsweise):

"Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

3.
keine Unterscheidungskraft haben;
4,

ausschlief3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der
Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen;

n

Art. 3 der Markenrechts-Richtlinie lautet (auszugsweise):

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der
Ungultigerklarung:

b)
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
)

Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der
Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung

dienen kdénnen,

n

Die Eintragungshindernisse gemaR § 4 Abs. 1 Z. 3 und Z. 4 MaSchG stimmen daher mit jenen des Art. 3 Abs. 1 lit. b und
lit. ¢ der Richtlinie Uberein. Aus diesem Grund kann die Judikatur des Europaischen Gerichtshofes zur Auslegung der
genannten Richtlinienbestimmungen unmittelbar auch zur Auslegung der Bestimmungen des MaSchG herangezogen

werden.

Die belangte Behorde hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke "HOLIDAY AUTOS" im Wesentlichen mit
der Begrindung verneint, weil diese Wortfolge einfach und zwanglos dahin aufgefasst werde, dass Autos fur die Ferien
vermittelt bzw. angeboten wiirden. Damit hat sie dem Inhalt ihrer Entscheidung nach das Registrierungshindernis fur
beschreibende Bezeichnungen gemald 8 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG herangezogen, obwohl sie die Verweigerung auf das
Registrierungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemald 8 4 Abs. 1 Z. 3 leg. cit. gestltzt hat. Wie der
EuGH im Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C- 363/99 "POSTKANTOOR", ausgefuhrt hat, gibt es eine
offensichtliche Uberschneidung der jeweiligen Anwendungsbereiche der in Art. 3 Abs. 1 lit. b, lit. c und lit. d genannten
Falle. Insbesondere fehlt einer Wortmarke, die im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. c der Richtlinie Merkmale von Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund zwangslaufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder



Dienstleistungen im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. b (RN 67, 85 und 86). Aus diesem Grund stellt die Heranziehung des
Registrierungshindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft fir beschreibende Bezeichnungen keine
Rechtsverletzung des Registrierungswerbers dar.

Zum Registrierungshindernis der beschreibenden Bezeichnung gemal’ Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ der Richtlinie hat der EuGH
Folgendes ausgesprochen:

Mit dieser Bestimmung wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, fur die die Eintragung beantragt wird, von allen frei
verwendet werden kdénnen. Sie erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben auf Grund ihrer Eintragung als
Marke einem Unternehmen vorbehalten werden. Vielmehr mussen alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung
von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen, fir die die Eintragung beantragt wird, allen
Unternehmen zur freien Verfigung belassen werden, damit sie sie zur Beschreibung der selben Eigenschaften ihrer
eigenen Produkte verwenden kénnen. AusschlieBlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehende Marken kénnen
daher vorbehaltlich der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie nicht Gegenstand einer Eintragung sein (Urteil vom
12. Februar 2004 in der Rechtssache C-265/00 "BIOMILD", RN 34 ff, Urteil "POSTKANTOOR" RN 54 f, Urteil vom
23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 "DOUBLEMINT", RN 31).

Es spielt keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die durch die Marke beschrieben werden
konnen, wirtschaftlich wesentlich oder nebensachlich sind (Urteil "POSTKANTOOR", RN 102).

FUr das Vorliegen dieses Registrierungshindernisses ist es nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus
denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsachlich zu beschreibenden Zwecken fir Waren
oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung angefiihrten oder fir Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen
verwendet werden. Es genlgt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden kdnnen. Ein
Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner moglichen
Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Es spielt keine Rolle, ob
andere Zeichen oder Angaben, die gebrauchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung
derselben Merkmale der im Registrierungsantrag erwahnten Waren oder Dienstleistungen existieren. Es ist auch nicht
entscheidend, wie grof3 die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben
haben kénnen, aus denen die Marke besteht. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder Dienstleistungen, die mit
denen konkurrieren, fir die die Eintragung beantragt wird, gegenwartig anbietet oder kiinftig anbieten kénnte, muss
die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen,
frei nutzen darfen (Urteil "POSTKANTOOR" RN 57 f, Urteil "BIOMILD" RN 38, Urteil "DOUBLEMINT" RN 32, wobei der
EuGH im letztgenannten Urteil die Ansicht des EuG, das Registrierungshindernis liege nur vor, wenn die angemeldete
Marke ausschlief3lich beschreibend sei, ausdricklich abgelehnt hat).

Zu aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Wortmarken hat der EuGH im von der BeschwerdefUhrerin
zitierten Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 "BABY-DRY" ausgeflhrt, dass ein beschreibender
Charakter nicht nur gesondert fur jedes Wort, sondern auch fur das durch die Worter gebildete Ganze festgestellt
werden musse. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der
Ausdrucksweise, die im Ublichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise fiir die Bezeichnung der Ware
oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet werde, sei geeignet, einer Wortverbindung die
erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen (RN 40). Der Gerichtshof vertrat die Ansicht, dass die Wortmarke
"BABY-DRY" zwar aus Wortern bestehe, die im Ublichen Sprachgebrauch Ausdricke zur Bezeichnung der Funktion von
Babywindeln sein kdnnten, die ihrer Struktur nach ungewdhnliche Verbindung jedoch kein bekannter Ausdruck der
englischen Sprache sei, um diese Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben (RN 43).

In den spateren Urteilen "POSTKANTOOR" (RN 98ff) und "BIOMILD" (RN 39ff) hat der EuGH zu dieser Frage folgende
Grundsatze entwickelt:

Im Allgemeinen bleibt die bloRe Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, fir die die Eintragung beantragt wird, fir diese Merkmale beschreibend. Die blof3e
Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewshnlichen Anderung, insbesondere syntaktischer
oder semantischer Art, kann namlich nur zu einer Marke flhren, die ausschlieR3lich aus Zeichen oder Angaben besteht,
welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Einer



solchen Kombination kann jedoch der beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte Eindruck
hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloRe Zusammenfligung ihrer Bestandteile entsteht. Somit hat eine
Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass
ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloBen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt
entweder voraus, dass das Wort auf Grund der Ungewdhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren
oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei blofR3er
Zusammenfligung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit Gber die Summe dieser
Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm
eigene Bedeutung erlangt hat, sodass es nunmehr gegenulber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten
Fall ist zu prifen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinn der
genannten Bestimmung ist.

Die Beschwerdefuhrerin hat die gegenstandliche Marke fur die Dienstleistungen "Brokerage of rental cars and car
rental" angemeldet. Sie mdchte unter dieser Marke die Vermittlung bzw. Vermietung von Mietwagen, die speziell fur
den Urlaub vorgesehen sind und sich von anderen Mietwagengattungen auf Grund besonderer Tarife bzw.
Konditionen abgrenzen, betreiben.

Das Wort "AUTOS" beschreibt eindeutig ein wesentliches Merkmal der Dienstleistung, fir die die Marke eingetragen
werden soll. Das Wort "HOLIDAY" gehdért zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird vom
durchschnittlichen 6sterreichischen Verbraucher jedenfalls in einer seiner Bedeutungen als "Ferien" bzw. "Urlaub"
verstanden. Auch dieses Wort bezeichnet somit ein wesentliches Merkmal der Dienstleistung, fir die die Marke
eingetragen werden soll. Dass es auch andere Bedeutungen hat, fihrt nach der dargestellten Judikatur des EUGH nicht
zur Unanwendbarkeit des Registrierungshindernisses fir beschreibende Bezeichnungen. Bei der Wortfolge "HOLIDAY
AUTOS" handelt es sich um eine bloRe Aneinanderreihung der genannten beschreibenden Bestandteile. Die
Ungebrauchlichkeit dieser Zusammensetzung ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes nicht geeignet, einen
merklichen Unterschied zwischen der neuen Wortfolge und der bloRBen Summe ihrer Bestandteile zu bewirken. Der
von der angemeldeten Marke bewirkte Eindruck ist somit im Sinn der zitierten jingeren Judikatur des EuGH nicht
hinreichend weit vom die in Frage kommenden Dienstleistungen beschreibenden Charakter der Bestandteile der
Marke entfernt.

Der vorgebrachte Umstand, dass die gegenstandliche Wortkombination aktuell nicht fur die Bezeichnung von solchen
Dienstleistungen, die die Beschwerdeflihrerin erbringe, verwendet werde, ist nicht mafRgeblich, kommt es doch nach
der dargestellten Judikatur des EuGH weder darauf an, ob und wie viele Konkurrenten ein gegenwartiges Bedurfnis
nach Verwendung der als Marke angemeldeten Wortfolge haben, noch darauf, dass die Wortfolge aktuell tatsachlich zu
beschreibenden Zwecken fir Waren oder Dienstleistungen der in der Anmeldung angefiihrten Art verwendet wird. Es
kommt vielmehr darauf an, dass die Wortfolge dazu geeignet ist, was - wie dargestellt - vorliegend der Fall ist.

Soweit die Beschwerdefiihrerin ins Treffen fuhrt, dass die angemeldete Marke in anderen Staaten eingetragen worden
sei, ist ihr zu entgegnen, dass die Eintragung einer identischen Marke fir identische Waren oder Dienstleistungen in
einem Mitgliedstaat der EU zwar einen Umstand darstellt, der von der Behorde bertcksichtigt werden kann, jedoch fur
die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder zurlickzuweisen, nicht malRgebend sein
kann (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01 "HENKEL-WOLLWASCHMITTELFLASCHE" RN 63).

Da der angemeldeten Marke aus den dargestellten Griinden ein die Dienstleistungen der Beschwerdeflhrerin
beschreibender Charakter im Sinn von § 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG und damit im Bezug auf diese Dienstleistungen keine
Unterscheidungskraft zukommt, kann die Verweigerung der Eintragung nicht als rechtswidrig erkannt werden. Die
Beschwerde war daher gemaR § 42 Abs. 1 VWGG als unbegriindet abzuweisen.

Eine Entscheidung Uber den Aufwandersatz konnte entfallen, weil die obsiegende belangte Behorde keinen
entsprechenden Antrag gestellt hat.

Wien, am 20. Oktober 2004
Gerichtsentscheidung
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