BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 155/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 57 026.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Januar 2002 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie
der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlusse
der Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 29. Oktober 1999 und 14. Mé&rz 2000 auf-
gehoben.

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die fir

die Waren

"Geschenkartikel aus Kunststoff, Glas, Edelmetallen und
deren Legierungen sowie damit plattierte Waren, aus uned-
lem Metall sowie aus Papier oder Pappe, und aus Kombina-
tionen solcher Materialien, soweit in Klassen 14, 16, 20 und
21 enthalten;

motorbetatigte Werkzeuge und Geréte fir den Haushalt;

kleine handbetatigte Werkzeuge und Gerate fur den Haus-

halt, E3- und Kochbestecke aus Kunststoff und/oder Metall;
Schallplatten, Audio- und Videokassetten mit Aufzeichnung;
Lampen fir Haushalt und Buro;

Fahrrader;

Wand-, Tisch- und Armbanduhren sowie Standuhren;



Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder
plattiert), namlich Papierkorbe, Waschekorbe, Mdulleimer,
Stapelboxen, Regale fur Flaschen und andere Gegenstande

sowie sonstige Behélter;

Einkaufstaschen, Rucksacke, Handtaschen, Brieftaschen
und Geldboérsen aus Kunststoff, Textilien oder deren Kombi-

nation;

Magazine aus Kunststoff, Metall oder deren Kombination fur

Schallplatten, Audio- und Videokassetten;
Mobel, Spiegel und Rahmen;

Bekleidungsstuicke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren ein-

schlie3lich Sportbekleidung und Sportschuhen;

Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten (Sport-

gerate), Spiele und Spielzeug;

alkoholfreie Erfrischungsgetranke™

angemeldete Wortmarke

ideas for friends

sowie die Erinnerung der Anmelderin zuriickgewiesen, weil es sich bei der ange-
meldeten Wortfolge um eine Angabe handele, die zur Beschreibung der bean-
spruchten Waren dienen konne und der die erforderliche Unterscheidungskraft
fehle (8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zur Begrindung hat sie ausgefiuhrt, die
angemeldete Marke, die mit "Ideen fir Freunde" zu Ubersetzen sei, stelle nur eine
aus sich heraus verstandliche schlagwortartige Aussage dar, die den Verbraucher

unmittelbar anspreche und zum Kauf von Waren fur Freunde auffordere. Ein sol-



cher Werbeslogan unterliege einem Freihaltungsbedirfnis. Dartber hinaus sei er
nicht geeignet, die betriebliche Herkunft der Waren gegentber solchen von Kon-

kurrenzunternehmen zu kennzeichnen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffas-
sung, die Beurteilung der Markenstelle stehe nicht im Einklang mit der neueren
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Schutzfahigkeit von Werbeslogans.
Auch bei deren Prufung auf absolute Schutzhindernisse sei ein grof3ztigiger Mal3-
stab anzulegen. Werbeslogans werde der Verkehr zwar haufig eine Werbeaus-
sage entnehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der betrieblichen Her-
kunft eines Produkts diene. Jedoch schldssen sich die Werbefunktion und die
betriebliche Identifizierungsfunktion nicht zwangslaufig aus, wie auch der BGH in
seinen Entscheidungen zur Schutzfahigkeit von Werbeslogans wiederholt hervor-
gehoben habe. Dies sei auch bei der angemeldeten Wortfolge der Fall, welil es
sich bei ihr nicht um eine Angabe Uber die Art, die Beschaffenheit oder die Bestim-
mung der Ware handele und sie die beanspruchten Waren auch sonst nicht
beschreibe. Zudem handele es sich um eine kurze, pragnante und auch fur die
deutschen Verkehrskreise in ihrer Bedeutung erfassbare Wortfolge, die fur die
angesprochenen Leser und Horer eingédngig sei. Obwohl sie einen gewissen Aus-
sagegehalt aufweise, sei sie insoweit mehrdeutig, als sie den Verbraucher nicht
nur - wie von der Markenstelle angenommen - zum Kauf von Waren fir seine
Freunde auffordern solle, sondern auch dahingehend verstanden werden kénne,
dass sie der Hersteller fur seine eigenen Freunde bzw. fir Freunde seiner Pro-

dukte, z.B. Sammler, mit besonderer Uberlegung und Kreativitat geschaffen habe.
Die Anmelderin beantragt sinngemals,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 20 des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 1999 und
14. Méarz 2000 aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde ist begriuindet. Der Eintragung der angemeldeten Wort-
folge "ideas for friends" stehen fir die die von der Anmelderin beanspruchten

Waren die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich insbesondere nicht um eine Angabe,
die i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren geeignet

ist.

Der rechtlichen Beurteilung gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrunde zu legen
ist die Marke in ihrer Gesamtheit (BGH BIPMZ 2001, 55 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION). Ein Schutzhindernis i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur
dann vor, wenn die angemeldete Wortfolge "ideas for friends" insgesamt entweder
fur die beanspruchten Waren als konkret und eindeutig beschreibende Sachaus-
sage bereits benutzt wird oder eine Benutzung als Sachangabe auf Grund konkret
feststellbarer tatsachlicher Umstande in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR
1995, 408 - PROTECH).

Bei der angemeldeten sloganartigen Wortfolge "ideas for friends" handelt es sich
bereits nicht um eine hinreichend eindeutige, die beanspruchten Waren konkret
beschreibende Sachangabe. Abgesehen davon, dass - worauf die Anmelderin mit
Recht hinweist - die angemeldete Bezeichnung offen lasst, fur wessen Freunde
die beanspruchten Waren bestimmt sein sollen, stellt auch der in ihr enthaltene
Begriff "ideas" keine Angabe dar, der etwas Konkretes Uber die Art, die Beschaf-
fenheit, die Bestimmung oder sonstige Eigenschaften der Waren entnommen wer-
den konnte. Angesichts dieser inhaltlichen Unbestimmtheit der Aussage "ideas for
friends" ist sie als Sachangabe fir die beanspruchten Waren nicht geeignet. Eine
Benutzung als Sachangabe hat dementsprechend weder die Markenstelle nach-

gewiesen noch der Senat bei seinen ergdnzenden Ermittlungen feststellen kon-



nen. Tatsachliche Anhaltspunkte fur eine Entwicklung der angemeldeten Wortfolge

zu einer beschreibenden Angabe sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Der Bezeichnung "ideas for friends" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft
i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i.S.d. genannten Vorschrift ist die einer Marke innewoh-
nende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die der
Anmeldung zugrunde liegenden Waren eines Unternehmens gegeniber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hierbei ist grundsatzlich von einem
grof3zugigen Mal3stab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu tUberwinden. Kann einer Wort-
marke kein fur die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein
gebrauchliches Wort der deutschen oder einer im Inland geldufigen Fremdspra-
che, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-
den wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafir, dass ihr jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU). Von diesen Grund-
satzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen aus-
zugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an deren Unterscheidungs-
kraft gegentber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Von mangelnder Unter-
scheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Anga-
ben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grund-
satzlich nicht unterscheidungskraftig sind des weiteren in der Regel langere Wort-
folgen. Indizien fur die Eignung, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen
anderer zu unterscheiden, kénnen dagegen Kiirze, eine gewisse Originalitat und
Pragnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurf-
tigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt fiir eine hinreichende Unterschei-
dungskraft bieten. Dabei dirfen die Anforderungen an die Eigenart von Wortfolgen

nicht tberspannt werden. Auch einer fur sich genommen eher einfachen Aussage



kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen
werden (BGH MarkenR 2001, 209 - Test it.).

Da es sich bei der angemeldeten Wortfolge, wie im Rahmen der Begrindung zu
8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgefuihrt wurde, nicht um eine Angabe handelt, die
zur konkreten und eindeutigen Bezeichnung von Merkmalen der von der Anmelde-
rin beanspruchten Waren dienen kann, kame eine Zurickweisung der Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft nach den vom BGH aufgezeigten Grund-
satzen nur unter der Voraussetzung in Betracht, dass es sich bei der Bezeichnung
"ideas for friends" um eine ganz einfache, dem Verkehr gelaufige Anpreisung han-
delte. Davon kann jedoch deshalb nicht ausgegangen werden, weil - wie die
erganzenden Ermittlungen des Senats unter Einbeziehung des Internets ergeben
haben - die angemeldete Wortfolge als Warenanpreisung bisher nicht gebrauch-
lich ist und weil ihr wegen der bereits dargelegten Interpretationsfahigkeit und
Kirze eine gewisse betriebskennzeichnende Pragnanz nicht abgesprochen wer-
den kann. Deshalb kann auch die auf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestutzte Zurilick-

weisung der Anmeldung keinen Bestand haben.

Fur das Vorliegen eines der weiteren Schutzhindernisse des 8§ 8 Abs. 2 MarkenG

fehlt es ebenfalls an jeglichen tatsachlichen Anhaltspunkten.

Kraft Eder Reker
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