BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 26/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 37 949

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des

Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

BPatG 152
08.05



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

ist am 28. Juni 2005 fir die Dienstleistungen

.Klasse 35: Personalmanagementberatung, Unternehmensbera-
tung

Klasse 41: Coaching; Veranstaltung und Durchfiihrung von Semi-
naren; Veranstaltung und Durchfihrung von Workshops (Ausbil-
dung); Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kon-
gressen und von Symposien; Personalentwicklung durch Aus- und
Fortbildung

Klasse 42: integrative Beratung von Einzelpersonen und Unter-

nehmen (Mediation)*
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Mit zwei Beschlissen der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 19. Oktober 2006 und vom 17. Januar 2007, von denen letzterer

im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemaf? § 8 Abs. 2



Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis geméaR 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG besteht, blieb dahingestellt.

Das Wort ,JA", ein allgemeinverstandliches Wort der Zustimmung, werde der an-
gesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich um eine Zustimmung
zu den hier angebotenen Dienstleistungen handle, im Sinne einer werbemalligen
Anpreisung, dass man die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bejahen
solle, z. B. aufgrund des besonders guten Service, des guten Preis-Leistungsver-
haltnisses usw.. ,Ja“ werde in Slogans bereits verwendet. Die graphische Gestal-
tung, die sich im werbetublichen Rahmen halte, fuhre nicht zur Schutzfahigkeit.
Sofern die Anmelderin darauf abstelle, dass ,JA" die mittleren Buchstaben ihres
Vornamens seien, rechtfertige dies nicht die Schutzfahigkeit. Die Unterschei-
dungskraft sei in Bezug auf die Dienstleistungen zu beurteilen. Auf die Person des
Anmelders dirfe nicht abgestellt werden. Zudem werde der Verkehr das angemel-
dete Zeichen nicht analysieren. Bei einem so haufig verwendeten Wort wie ,JA"
werde der Verkehr nur diese Bedeutung sehen und in ,JA" nicht eine Abktrzung

oder gar die mittleren Buchstabens eines Namens vermuten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinnge-

mal),

die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 19. Oktober 2006 und vom 17. Januar 2007

aufzuheben.

Das angemeldete Zeichen sei nicht beschreibend. Das Wort ,JA* kénne nicht le-
diglich als allgemeine Zustimmung zu den von der Anmeldung erfassten Dienst-
leistungen verstanden werden. Es kdnne einen weiteren Bedeutungsgehalt haben,
so etwa dass damit Faktizitat eines Aufforderungs- oder Aussagesatzes betont
werde. Die vom Amt in der Entscheidung genannten Beispiele zeigten dies. Bei
,Jal Naturlich® (DE 30426257, EM 004796538), ,a!“ (DE: 304 26 257, EM



000 041 574) und ,ja“ (DE 306 59 933) handle es sich um eingetragene Marken.
Der Hinweis des Amtes auf die WerbemaRigkeit des Wortes spreche gerade fur
das Vorliegen der Unterscheidungskraft. Denn das Wort werde damit in einer
Weise gebraucht, die Uber seine normale Bedeutung hinausgehe. Nach dem Ge-
setz seien Marken aber nur dann nicht schutzfahig, wenn ihnen jegliche Unter-
scheidungskraft fehle. Bei dem vorliegenden Wortbildzeichen sei kein anderer
Malstab anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. Bis in die jlingste Vergangen-
heit seien eine Vielzahl von @hnlichen Zeichen in das Markenregister eingetragen
worden. Unabhangig davon verbleibe es dabei, dass gerade mit der Schreibweise
in GrolRbuchstaben eine andere Bedeutung angedeutet werde. Der Verkehr
nehme dies eher als Abkurzung wahr. Sie stehe z. B. fur ,Juristische Arbeitsblat-
ter* und ferner fUr die Initiative ,Jugend in Arbeit* und sei entsprechend marken-
rechtlich geschitzt. Die Anmelderin bewerbe ihr Unternehmen und die von ihr an-
gebotenen Dienstleistungen umfassend mit ,JA". Von daher weise das Wort auch
auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Denn diese Gestaltung finde sich auf samt-
lichen Materialien. Uberdies stelle die Anmelderin die mittleren Buchstaben ihres
Vornamens heraus, die der angemeldeten Wort-/Bild-Kombination entspreche.
Ferner dricke die Buchstabenkombination im vorliegenden Fall das Lebens- und
Tatigkeitsmotto der Antragstellerin aus. Es solle einen Hinweis darauf geben, wie
sie an die Ausfuhrung ihrer Dienstleistungen herangehe, namlich mit einer lebens-
bejahenden, motivierten Einstellung, die auf eine positive Lebensfindung ausge-
legt sei. Dies werde vom Verkehr auch so verstanden, so dass die Herkunftsfunk-
tion gegeben sei. Danach sei im Gegensatz zu den Beispielen des Amtes das ,JA”
im vorliegenden Fall nicht Teil eines Slogans, sondern eine Mischung aus einer
Abklrzung des Vornamens und der allgemeinen Lebens- und Arbeitseinstellung
der Anmelderin. Sie behaupte von sich, nicht nur das ,JA" in der Mitte ihres Na-
mens, sondern auch im Herzen zu haben. Es sei fUr sie ein personliches Merkmal,
welches sie und ihre Tatigkeit charakterisiere und aus diesen Grinden einen Her-
kunftshinweis darzustellen geeignet sei. Im Zusammenspiel mit der Gestaltung
des Zeichens entfalte die hier zur Eintragung begehrte Wort-/Bild-Kombination die

notige Unterscheidungskratft.



Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis der feh-

lenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-
ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur
st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 —
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
Ubung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusatzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten
Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrs-
kreise zu beurteilen, wobei auf die mutmalRlliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsabneh-
mers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist. Dies sind hier zum Teil all-
gemeine Verkehrskreise, insbesondere aber auch Unternehmen, welche die

angemeldeten Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen kdnnen.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche

Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren



und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Je-
doch hat der EUGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschrei-
bende Bedeutung nicht Voraussetzung fiur die Annahme fehlender Unterschei-
dungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen
Grunden fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 —
Biomild).

Der Verkehr sieht in der angemeldeten Marke lediglich einen Werbehinweis, da
das Wort ,JA* Zustimmung signalisiert. Es wird von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen im Sinne einer werbemalfigen Anpreisung verstanden, dass man die
Dienstleistungen bzw. deren Inanspruchnahme bejahen solle. Wie die Marken-
stelle bereits ausgefiihrt hat, kann die Inanspruchnahme z. B. aufgrund des be-
sonders guten Services, des guten Preis-Leistungsverhaltnisses oder ahnliches
bejaht werden. Einer in erster Linie als werbemalfiige Anpreisung zu verstehenden
Angabe fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie nicht als Hinweis auf
die betriebliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen aufgefasst wird (Stro-
bele/Hacker, MarkenG 8. Aufl. 8§ 8 Rdn. 113). Dass die angemeldete Bezeichnung
dabei nicht im Einzelnen erkennen lasst, aus welchen Griinden die Dienstleistun-
gen bzw. deren Inanspruchnahme Zustimmung verdient, andert nichts daran, dass

der Ausdruck ,JA“ als bloRer Werbehinweis verstanden wird.

Soweit die Anmelderin geltend macht, das Wort ,JA* charakterisiere ihren Cha-
rakter und ihre Einstellung, kann daraus keine Schutzfahigkeit hergeleitet werden.
Abgesehen davon, dass auch die Vermittlung einer positiven Einstellung in Bezug
auf die Dienstleistungen eine bloRe Werbeanpreisung darstellt, ist eine Marke, die
nach 8§ 27 MarkenG frei Ubertragen werden kann, unabhangig von der Person des
Anmelders zu prufen, denn es kommt darauf an, wie der Verkehr das Wort in Be-
zug auf die angemeldeten Dienstleistungen beurteilt. Auch dass der Vorname
.Mirjana"“ der Anmelderin im Innern die beiden Buchstaben ,JA" enthélt, ist uner-

heblich. Angemeldet ist nur das Wort ,JA”. nicht der Vorname, in dem die Buch-



staben ,JA" fett und/oder farbig gedruckt sind. Der Hinweis, dass das Wort ,JA"
die Tatigkeit der Anmelderin charakterisiere, ist ebenfalls nicht geeignet, die
Schutzfahigkeit zu begrinden. Selbst wenn man in ,Ja“ einen Hinweis auf die po-
sitive Einstellung der Anmelderin bei der Erbringung der Dienstleistungen séahe,
handelte es sich auch dann nur um eine Werbeanpreisung. Aul3erdem kdnnen
auch Konkurrenten der Anmelderin eine lebensbejahende Einstellung haben, so
dass die Annahme, damit werde gerade auf die Anmelderin hingewiesen, nicht

begriindet ist.

Ein Verstandnis des Verkehrs von ,JA" im Sinne ,Juristische Arbeitsblatter” ist in
Verbindung mit den hier fraglichen Dienstleistungen nicht nahegelegt. An eine
Schreibweise von Werbeschlagwortern in Grof3buchstaben ist der Verkehr ge-
wohnt. Trotz der Schreibweise des Wortes ,,JA" in GroRbuchstaben hat er keinen
Anlass in der angemeldeten Bezeichnung eine Abkirzung fir die hier nicht ein-
schlagige Fachzeitschrift ,Juristische Arbeitsblatter” zu sehen. Als Abklrzung far
die Initiative ,Jugend in Arbeit" wird das Wort ,JA" ohne nahere Angaben ebenfalls
nicht verstanden, da die Bedeutung von ,JA" als Zustimmung fir den Verkehr im

Vordergrund steht.

Die gestalterischen Mittel in der angemeldeten Marke beschranken sich auf die
bordeauxrote Farbe, die Verwendung von GroRRbuchstaben und eine gangige
Schriftart. Dabei handelt es sich um werbelbliche Gestaltungsmittel, welche der

angemeldeten Bezeichnung keine Unterscheidungskraft verleihen.

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen hinweist, handelt es sich weitgehend
um Wortbildmarken, die nicht lediglich aus dem Wort ,JA" bestehen. Insbesondere
ist die Marke 306 59 933, die 2007 eingetragen wurde und auf die die Beschwer-
defuhrerin hinweist, eine Wortbildmarke, bei der das Wort ,ja* als eine hipfende

Figur dargestellt ist.



Teilweise beruhen die von der Anmelderin genannten Eintragungen auf einer fri-
heren Entscheidungspraxis, bei der Angaben, die nicht unmittelbar beschreibend
sind, vom Bundesgerichtshof in aller Regel auch als unterscheidungskréftig ange-
sehen worden sind, insbesondere wenn es sich um fremdsprachliche Ausdriicke
handelte (BGH GRUR 1999, 1089 - YES). Der EuGH hat allerdings klargestellt,
dass eine Unterscheidungskraft auch nicht beschreibenden Angaben fehlen kann
(vgl. EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild). Dies
entspricht auch der aktuellen Rechtsprechung des BGH. Eine Bezeichnung, die
die Waren und Dienstleistungen nicht selbst beschreibt, kann nicht unterschei-
dungskraftig sein, wenn sie vom Verkehr - etwa auch wegen entsprechender Ver-
wendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmit-
tel verstanden wird (BGH GRUR 2004,29 -Cityservice). Letztlich kann dahinste-
hen, ob die von der Anmelderin genannten Zeichen, welche den Bestandteil ,ja“
enthalten, zum damaligen Zeitpunkt zu Recht eingetragen worden sind. Denn
selbst identische Voreintragungen begriindeten keinen Rechtsanspruch auf Ein-
tragung einer neu angemeldeten Marke. Erst recht gilt dies im Hinblick auf Zei-

chen, die lediglich den Bestandteil ,ja“ aufweisen.

Die Beschwerde war deshalb zurtickzuweisen.

Kliems Merzbach Bayer

Na



