BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 582/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 002 300.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. August 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle fir
Klasse 35 vom 2. Oktober 2019 aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2021:040821B29Wpat582.19.0



Grinde

Die Wortfolge

NOW YOU CAN

istam 4. Februar 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fir nachfolgende Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische und
audiovisuelle Gerate; Magnete, Magnetisierungs- und
Entmagnetisierungsvorrichtungen; Apparate, Instrumente und Kabel
fur Elektrizitat; optische Gerate und Ausristung, Verstarkungsgerate
und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und
Signalgerate sowie -ausriistung; Tauchausristung; Navigations-,
Orientierungs-,  Standortverfolgungs-,  Zielverfolgungs-  und
Kartierungsgerate; Mess-, Erkennungs- und
Uberwachungsinstrumente, -Vorrichtungen sowie -regler; Apparate
fur wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und
Simulatoren; wissenschatftliche, Schifffahrts-, messungs-,
fotografische, Film-, elektrische W&age-, Mess-, Signal-, Kontroll-,
Rettungsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 09 enthalten;
Kontaktlinsen; Brillen; Brillenetuis; Ferngléaser; optische Lupen;
Sonnenbrillen; Warndreiecke fiur Fahrzeuge; Warnlampen fur
Fahrzeuge [keine Teile von Fahrzeugen]; elektrische Batterien und
deren Teile; elektrische Akkumulatoren und deren Teile;
Brennstoffzellen und deren Teile; Sonnenbatterien; elektrische

Batterien fur Fahrzeuge; elektrische Akkumulatoren fur Fahrzeuge;



Ladegerate fur elektrische Batterien; Einbruchalarmgerate,
Feueralarmgerate, Rauchalarmgerate, Gaswarngerate;
Diebstahlalarmgerate; Feuerldschgerate; Waagen; Wasserwaagen;
Zirkel [Messinstrumente]; Lineale [Messinstrumente]; Sduremesser;
Mengenmesser;  elektronische  Steuergerdte und  Strom-
/Spannungsversorgungsgerate fur  Fahrzeugscheinwerfer und
Fahrzeugleuchten und deren jeweilige Teile, Leuchtdioden [LEDs],
elektronische Leistungsregler; elektrische und elektronische Steuer-
und Regelgerate und -Instrumente; Simulatoren fur die Lenkung und
die Kontrolle von Fahrzeugen; Spannungsregler fur Fahrzeuge;
Geschwindigkeitsanzeiger; Drehzahlmesser;, Messgerate und
Messinstrumente; Rettungsvorrichtungen, namlich Rettungsfloiie,
Rettungsleitern, Rettungsnetze, Rettungsplanen, Rettungsringe,
Rettungsbojen, Rettungswesten; elektrische  Sicherungen,
elektrische Relais; Laser, nicht fir medizinische Zwecke;
Laserpointer; Fernsteuerungsgerate; Fernbedienungen; Antennen;
Navigationsgerate fur Fahrzeuge; Mobiltelefone; Telefonapparate;
Fernsehapparate; Bildtelefone; Radios; Kompasse;
Navigationsgerate; Navigationsinstrumente; Telematikapparate;
Telematikendgeréate; Apparate und Instrumente zum Leiten,
Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und/oder Kontrollieren von
Elektrizitat; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und/oder
Wiedergabe von Ton und/oder Bild; magnetische, elektronische und
optische Aufzeichnungstrager; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale
Aufzeichnungstrager; Tontrager; Musikautomaten [geldbetétigt];
Compact-Disks [ROM, Festspeicher];  Musikdateien  zum
Herunterladen; Kopfhorer; Lautsprecher; Lautsprecherboxen;
Leuchtschilder; CD-Player; DVD-Player, Videotelefone;
Bildfunkgerate; Projektionsgerate; Fotoapparate; belichtete Filme;
Filmkameras; Fotokopiergerate; elektronische Ubersetzungsgerate

[Computer]; elektronische Taschenilbersetzer; Magnetkarten;



Klasse 12:

Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; codierte
Telefonkarten; Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Bank-,
Geldautomaten; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware fir
die Datenverarbeitung; Computer; elektronische Terminkalender;
Faxgerate; Monitore [Computerhardware und -programme];
Computerperipheriegerate; Computerprogramme zur Verwendung
fur das autonome Fahren von Fahrzeugen; Computerprogramme zur
Verwendung bei der autonomen Navigation von Fahrzeugen;
Computerprogramme zur Verwendung bei der autonomen
Steuerung von Fahrzeugen; gespeicherte und herunterladbare
Computerprogramme,  insbesondere  Datensammlungen in
elektronischer Form, Computersoftware, Anwendungssoftware;
Taschenrechner; elektronische Publikationen [herunterladbar];
herunterladbare Bilddateien; Crashtest-Dummys; Mikroskope;
Elektrokabel;  Steckdosen; elektrische Fernzindungsgerate;
radiologische Apparate fur gewerbliche Zwecke; Schutzhelme;
elektrische Schilgsser; elektronische Steuerungen und elektronische
Steuerungssysteme; Teile und Zubehoér fur alle vorgenannten

Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Fahrzeuge und Beforderungsmittel; Fahrzeuge zur Befdrderung auf
dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser oder auf Schienen sowie
deren Teile; motorisierte Landfahrzeuge; fuhrerlose Fahrzeuge
[autonome Fahrzeuge]; Motoren und Antriebe fir Landfahrzeuge;
Triebwerke fur Landfahrzeuge; Fahrwerke fir Fahrzeuge;
Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen; Kupplungen fur
Landfahrzeuge; Stolddampfer flr Fahrzeuge; StolRdampferfedern fur
Fahrzeuge; Reifen [Pneus]; Reifen fur Fahrzeugrader; Felgen flr
Fahrzeugrader; Vollgummireifen fir Fahrzeugrader; Fahrzeugrader;
Naben fur Fahrzeugrader; Schlauche fir Reifen; Flickzeug fur

Reifenschlauche; selbstklebende Flickgummis fir die Reparatur von



Klasse 16:

Reifenschlauchen; Spikes far Reifen; Schneeketten;
Gleitschutzvorrichtungen  fir ~ Fahrzeugreifen;  Fahrzeugsitze;
Ruckspiegel; Kopfstitzen fur Fahrzeugsitze; Alarmanlagen fur
Fahrzeuge, Diebstahlsicherungen far Fahrzeuge;
Zigarettenanzinder fur Automobile; Kraftfahrzeuge; Automobile;
Lastkraftwagen; Anhanger und Sattelauflieger fir Fahrzeuge;
Anhangerkupplungen fir Fahrzeuge; Omnibusse; Motorrader;
Mopeds; Fahrrader; Drahtseilfordergerate und -anlagen; Karren,
Einkaufswagen, Gepéackwagen; Luftfahrzeuge; Boote, Schiffe;
Lokomotiven; Autobusse; Wohnwagen; Traktoren; Zweirader, Roller
[Fahrzeuge]; Sessellifte, Seilbahnen; Rollstiihle; Teile und Zubehor

fur alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Papier, Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Kunstwerke und Figuren
aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle; Dekorations- und
Kinstlerbedarfsmaterialien und -mittel; Filtermaterial aus Papier;
Taschen, Beutel und Waren fiir Verpackungs-, Einpack- und
Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff; Buchbindeartikel,
Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreib-
waren oder fur Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel; Farbpinsel;
Schreibmaschinen, Schreibgeréte und Buroartikel, ausgenommen
Mobel; Lehr- und Unterrichtsmaterial, ausgenommen Apparate;
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;
Drucklettern; Druckstocke; Atlanten; Kalender; geographische
Karten; Veroffentlichungen [Schriften]; gedrucktes Werbematerial
und gedruckte Reklame; Fotografien [Abzige]; Dokumentenhdllen;
Stifte [BUromaterial]; Kugelschreiber und Bleistifte; Wimpel und
Fahnen aus Papier; Servietten aus Papier, Kopierpapier;
Hygienepapiere; Packpapier; Tinte; Siegelstempel;

Zeicheninstrumente; Zeichenmaterialien; Unterrichtsmaterialien,



Klasse 35:

ausgenommen Apparate; Modelliermaterial; Teile und Zubehor fur

alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Einzel- und GroRRhandelsdienstleistungen bezuglich
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehdr, Motoren und
Antrieben fur Landfahrzeuge, Fahrwerken fiur Landfahrzeuge,
Fahrzeugaufbauten und Reifen fir Fahrzeugrader; Einzel- und
GroRRhandelsdienstleistungen fir den Versandhandel bezlglich
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehdr, Motoren und
Antriebe fur Landfahrzeuge, Fahrwerke, Fahrzeugaufbauten von
Fahrzeugen und Reifen fur Fahrzeugrader; Dienstleistungen des
Einzel- und GroRhandels Uber das Internet bezuglich Kraftfahrzeu-
gen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehér, Motoren und Antriebe fir
Landfahrzeuge, Fahrwerke fur Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von
Fahrzeugen und Reifen fur Fahrzeugrader; Einzel- und
GroRRhandelsdienstleistungen  mittels  Teleshopping-Sendungen
bezuglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehdr,
Motoren und Antriebe fur Landfahrzeuge, Fahrwerke fur Fahrzeuge,
Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen flr Fahrzeugrader;
das Zusammenstellen, ausgenommen deren  Transport,
verschiedener Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und -zubehor,
Motoren und Antriebe fur Landfahrzeuge, Fahrwerke fir Fahrzeuge,
Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen flr Fahrzeugrader
fur Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in
einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern; Vermittlung von
Vertragen fur Dritte Gber den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeugteilen und -Zubehor, Motoren und Antriebe fir
Landfahrzeuge, Fahrwerke flr Fahrzeuge oder Fahrzeugaufbauten
von Fahrzeugen und Reifen far Fahrzeugrader;
Unternehmensverwaltung und organisatorische Verwaltung von

Kraftfahrzeug-Fuhrparks fur Dritte; Erteilung von Auskinften



Klasse 38:

[Information] und Beratung fur Verbraucher in Handels- und
Geschaftsangelegenheiten [Verbraucherberatung];
verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen
[BUroarbeiten]; Vermittlung von Vertragen fir Dritte Gber den An- und
Verkauf von Waren; Beratung und Hilfe bei der Organisation und
Fuhrung von Handels- und Geschéaftsbetrieben; Werbung;
Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Blroarbeiten;
Beratung in Fragen des Personalwesens; Unternehmensberatung;
Rundfunk- und Fernsehwerbung; Veranstaltung von Messen fur
wirtschaftliche und Werbezwecke; Sammeln und Zusammenstellen
von themenbezogenen Presseartikeln; Prasentation von Waren in
Kommunikations-Medien fur den Einzelhandel; Offentlichkeitsarbeit;
Durchfihrung von Auktionen und Versteigerungen;
Verkaufsférderung fir Dritte; Personalanwerbung; Durchfiihrung von
Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung

von Bestellungen; Buchprifung; Sponsorensuche;

Telekommunikationsdienste; Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten [Presseagenturen]; Dienste von
Presseagenturen; Telekommunikation mittels Plattformen und Porta-
len im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im
Internet; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines,
Chatrooms und Internetforen; E-Mail-Dienste; Vermietung von
Telekommunikationsgeraten; Ausstrahlung von Rundfunk- und
Fernsehsendungen; elektronische Ubermittlung von Nachrichten;
Auskuiinfte tber Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein
weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von
Telekommunikationsverbindungen zZu einem weltweiten
Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerpro-
gramme in Datennetzen; Bereitstellung von Internet-Chatrooms;

Durchfihrung von Videokonferenzen; drahtlose Mobiltelefondienste;



Klasse 41:

Nachrichten- und Bildubermittlung mittels Computer,
Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln
elektronischer Kommunikation]; Satellitentibertragung;
Telefondienste; Telefonvermittlung; Ubermittlung von Nachrichten;
Vermietung von Einrichtungen fiur die Telekommunikation;
Vermietung von Geraten zur Nachrichtentbertragung; Vermietung
von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des
Zugriffs zu Datenbanken; Telematikdienste; Kommunikationsdienste
mittels Telematik; Datenversand und Ubermittlung von Dokumenten
durch Telematikdienste; Beratung und Information in Bezug auf

vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und
Sport; Ubersetzung und Dolmetschen; Ausbildung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Organisation und Durchfihrung von kulturellen
und/oder sportlichen Veranstaltungen; Talent- und
Nachwuchsforderung durch Aus- und Fortbildung; Durchfiihrung von
Live-Veranstaltungen; Durchfihrung von Spielen in
Computernetzwerken und im Internet; Erziehung auf Akademien;
Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung
von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Organisation,
Veranstaltung und Durchfihrung von Kolloquien, Konferenzen,
Kongressen, Symposien, Seminaren und Workshops [Ausbildung];
Veranstaltung von Ausstellungen fir kulturelle und Un-
terrichtszwecke; Coaching [Ausbildung]; berufliche Umschulungen;
Veranstaltung sportlicher Wettkdmpfe; Verleih von Bichern
[Leihblcherei]; Verdffentlichung von Bichern; online Publikation von
elektronischen Bichern und Zeitschriften; Betrieb eines Clubs
[Unterhaltung oder Unterricht]; Tierdressur; Veranstaltung von
Lotterien; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte

Dienstleistungen, soweit, in dieser Klasse enthalten.



Mit Beschluss vom 2. Oktober 2019 hat die Markenstelle fir Klasse 35 die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemal 88 8 Abs. 2 Nr. 1, 37

Abs. 1 MarkenG zurtickgewiesen.

Die englischsprachige Wortfolge ,NOW YOU CAN“ setze sich aus allgemein
verstandlichen, dem Grundwortschatz der englischen Sprache zugehérigen
Begriffen zusammen. Sie werde von den angesprochenen inlandischen
Verkehrskreisen ohne weiteres als werbende Aussage dahingehend verstanden,
dass der Verbraucher durch die Nutzung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen dazu befahigt werde, etwas zu tun oder zu sein, was er vorher
noch nicht tun/sein konnte; zudem wirden Assoziationen an den Wahlkampfslogan
,YES WE CAN" des friiheren US-Prasidenten Obama geweckt. Damit transportiere
die angemeldete Wortfolge unmittelbar einen Qualitatshinweis dahingehend, dass
die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet seien, fir
den Kunden in irgendeiner Form neue Mdglichkeiten und Wege zu eréffnen, z. B.
endlich tauchen zu kdnnen, etwas wissenschaftlich zu untersuchen, den Hund in
der Wohnung zu Uuberwachen, sich ein Elektro-Auto zu kaufen oder neue
Fahigkeiten zu erlernen. Dieser Slogan sei ohne weiteres auf unterschiedlichste
Waren und Dienstleistungen aller méglichen Anbieter Ubertragbar und behalte in
Alleinstellung immer dieselbe anpreisende, positiv besetzte Bedeutung, dass die
damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen fiir den Verbraucher wie auch
immer geartete neue Mdglichkeiten eréffneten. Dass die Aussage ,NOW YOU CAN*
unvollstandig oder zumindest gedanklich erganzungsbedurftig sei, vermdge an ihrer
Schutzunféahigkeit nichts zu andern, da das Publikum an anpreisende Angaben in
schlagwortartig verkirzter Form gewoéhnt sei. Die von der Anmelderin zitierten
Voreintragungen seien mit der beanspruchten Wortfolge schon nicht vergleichbar
und fihrten nicht zu einer anderen Beurteilung. Das Anmeldezeichen sei damit nicht
geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer

betrieblichen Herkunft von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
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Angesichts des Bestehens dieses absoluten Schutzhindernisses konne eine
formelle Klarung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurtickgestellt

werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent-

und Markenamtes vom 2. Oktober 2019 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, dass dem angemeldeten Zeichen weder jegliche
Unterscheidungskraft fehle noch, dass es beschreibend sei. Dass der Wortfolge
,NOW YOU CAN" ein beschreibender Charakter zukomme, habe die Markenstelle
selbst zu Recht nicht geltend gemacht. Entgegen der Auffassung in dem
angegriffenen Beschluss erschopfe sich das Anmeldezeichen aber auch nicht in
einer Werbeaussage allgemeiner Art. Abzustellen sei auf die Wortfolge in ihrer
Gesamtheit, eine zergliedernde Betrachtungsweise sei unzulassig. Die
Markenstelle habe nicht ausreichend gepruft und festgestellt, ob die angemeldete
Wortfolge ungeachtet eines maglicherweise gleichzeitigen oder sogar in erster Linie
bestehenden Verstandnisses als Werbemittel zumindest auch als betrieblicher
Herkunftshinweis aufgefasst werde. Dementsprechend sei hinreichenden Indizien
fur eine Unterscheidungskraft nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Der
Slogan ,NOW YOU CAN* sei aber kurz und weise im vorliegenden Fall Pragnanz,
gewisse Originalitat sowie Interpretationsbedtrftigkeit auf. Der Fall sei vergleichbar
mit den BGH-Entscheidungen zu den Zeichen ,for you* und ,Partner with the Best".
Zudem habe das DPMA den Beschluss nicht ausreichend begriindet, da nicht

zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenziert worden sei.

Die Eintragungsfahigkeit werde schlielich auch durch die bisherige
Rechtsprechung und die Eintragungspraxis des DPMA und des EUIPO bestétigt.

Insbesondere habe die Parallelanmeldung der Beschwerdefiihrerin beim EUIPO die
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Prufung auf absolute Schutzhindernisse ohne weiteres passiert, weshalb sie

sogleich veroffentlicht worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde der Anmelderin hat

auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge NOW YOU CAN als Marke stehen
absolute Schutzhindernisse nach 8 8 Abs.2 Nr.1 und Nr.2 MarkenG nicht

entgegen, so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

1. Insbesondere fehlt dem Anmeldezeichen nicht die erforderliche
Unterscheidungskraft gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, dass die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020,
411 Rn. 10 — #darferdas? Il; GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin,
die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewahrleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. — #darferdas? II; a. a. O.— OUI). Da allein das Fehlen

jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein
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grof3ziigiger Maldstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu tberwinden (BGH a. a. O.
— Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berlcksichtigen, dass der Verkehr ein
als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen
so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 — Henkel; BGH
a. a. O. Rn. 15 - Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maf3geblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuUGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 — grill meister).

Werbeslogans und sonstige spruchartige bzw. schlagwortartige Wortfolgen — wie
die hier angemeldete Bezeichnung — sind bei der Beurteilung der Unter-
scheidungskraft wie sonstige Wortzeichen zu behandeln, unterliegen also weder
strengeren noch geringeren Schutzvoraussetzungen (EuGH GRUR Int. 2012, 914
Rn. 25 — Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O.
Rn. 36 — Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34
— Erpo Md6belwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2015, 173 Rn. 17
— for you; GRUR 2014, 872 Rn. 14 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14
— smartbook; Strobele in Strobele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., 8 8 Rn. 267
m. w. N.). Es ist nicht erforderlich, dass sie einen selbstédndig kennzeichnenden
Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen
Uberschuss aufweisen (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft).
Vielmehr ist in jedem Fall zu prifen, ob die Wortfolge einen ausschliel3lich
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produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr Gber diesen hinaus eine, wenn auch noch
so geringe Unterscheidungskraft fur die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 — My World; GRUR 2009,
778 Rn. 11 — Willkommen im Leben). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitatshinweise oder
Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger grolem Umfang
enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, kbnnen sie dennoch geeignet
sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen
Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rn. 56 — Audi/HABM
[Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese
Marken nicht nur in einer gewohnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine
gewisse Originalitat oder Pragnanz aufweisen, ein MindestmalR? an Inter-
pretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen
Denkprozess auslésen (EuGH a. a. O. Rn. 57 — Audi/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. Rn. 17 — for you; GRUR 2013, 552 Rn. 9 — Deutschlands
schonste Seiten; a. a. O. — My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten
Wortfolge schlief3t deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der
Verkehr sie ausschlief3lich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23
— OuUl).

Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genugt die Wortfolge NOW YOU CAN. Sie beinhaltet
weder eine konkrete Sachangabe, noch kann festgestellt werden, dass das Zeichen

stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft aufgefasst wird.

a) Bei der Beurteilung des Verstandnisses des angemeldeten Zeichens ist
hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen neben den
Fachverkehrskreisen auf das allgemeine Publikum, namlich sowohl auf den
Durchschnittsverbraucher als auch auf gewerbliche Kunden abzustellen. Ein Teil

der Dienstleistungen der Klasse 35, wie z. B. Werbung, Unternehmensberatung,
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Geschaftsfuhrung, Personalanwerbung oder Unternehmensverwaltung, richtet sich

an ein unternehmerisch tatiges Publikum.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus allgemein gelaufigen Wortern des
englischen Grundwortschatzes zusammen, deren Bedeutung ,jetzt kdnnen Sie/jetzt
kannst Du“ sich fur die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erschlief3t.

Dagegen erinnert die Beschwerdeflihrerin auch nichts.

c) Die Beschwerdefiihrerin tragt zu Recht vor, dass die Aussage NOW YOU CAN
hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen lasst. Zutreffend hat zwar die
Markenstelle darauf hingewiesen, dass die angemeldete Wortfolge die Vorstellung
transportiert, dass die Waren und Dienstleistungen den Kunden neue Méglichkeiten
und Wege eroffnen. Eine solche produktbeschreibende Sachaussage im Sinne
eines Qualitatshinweises wird dem angesprochenen Publikum allerdings nach Art
eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form
nahegebracht (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 19.05.2011,
30 W (pat) 501/11 — Wir machen morgen mdoglich).

Anders als Werbeslogans wie ,Now you can drive the future* (Automobile), ,Now
you can get the power‘ (Chemie), ,Now you can take it with you"
(Telekommunikation), ,Now you can brush your teeth anytime, anywhere.”
(Kosmetik), ,Now you can sleep longer” (Transport) oder ,Jetzt kannst Du was
erleben! (Touristik) - vgl. Verwendungsbeispiele unter www.slogans.de -, die
jeweils mit weiteren Angaben verbunden sind und dadurch erst einen
beschreibenden Charakter erhalten, fehlen solche Konkretisierungen bei der
verfahrensgegenstandlichen Wortfolge. Hier bedarf es weiterer Uberlegungen, um

tatséchlich zu einer Sachaussage zu gelangen.

Soweit die Beschwerdefuhrerin in der Werbung fur ihr e-Auto das Anmeldezeichen

unter anderem nicht als abgebrochene bzw. offengelassene Aussage verwendet,
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sondern mit erlauternden Zuséatzen verbindet (vgl. ,Ein Auto, mit dem du dich
unterhalten kannst ... NOW YOU CAN* oder ,NOW YOU CAN experience the
future.”), mag sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung stellen, hieraus
ergibt sich jedoch nichts fiir eine fehlende Unterscheidungskraft. Der Beurteilung,
ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, ist nAmlich das
Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und dieses nicht um
weitere Bestandteile zu erganzen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 22 - for you). In der hier zu
beurteilenden verkirzten Form ist das Anmeldezeichen jedenfalls nicht als
beschreibende Qualitatsangabe fir Waren und Dienstleistungen feststellbar, wie
die Recherche des Senats ergeben hat.

Um zu einer werblichen Sachaussage zu gelangen, bedarf es vielmehr fir einen
Teil der Waren und Dienstleistungen eines zumindest kleineren gedanklichen
Zwischenschritts, so beispielsweise bei ,Brillen” (,jetzt kannst Du...besser? sehen"),
bei ,Mess- und Uberwachungsinstrumenten* (,jetzt kannst Du...besser?
messen/Uberwachen”) oder bei ,Verkaufsférderung fur Dritte* (,jetzt kannst
Du...mehr? verkaufen“). Bei einem anderen Teil ergibt sich dies erst tlber mehrere
Schritte, z. B. bei ,Sonnenbatterien; elektrische Batterien fur Fahrzeuge; elektrische
Akkumulatoren  fuir  Fahrzeuge* (,jetzt kannst Du...umweltfreundlicher
aufladen/emissionsfrei  Autofahren®), bei ,Alarmanlagen fiir Fahrzeuge,
Diebstahlsicherungen fir Fahrzeuge” (,jetzt kannst Du...beruhigter Dein Fahrzeug
abstellen®), bei ,Werbung“ (,jetzt kannst Du... - wegen guter Werbung - mehr
verkaufen“), bei ,Sponsorensuche” (,jetzt kannst Du...- wegen finanzieller
Unterstitzung von Sponsoren — etwas durchfihren®). Teilweise bedarf es aber
schon einiger fantasievoller Interpretationen, um zu einem Qualitatshinweis oder
einer sonstigen Sachaussage zu gelangen, so z. B. bei ,Tierdressur®, ,Crashtest-

Dummys* oder ,Papier*.

Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analy-

sierende Betrachtungsweise aber unzulassig, weil sich aus ihr keine in den
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Vordergrund drangende, fur den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres er-
sichtliche Beschreibung der Waren und Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH, GRUR
2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

d) Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der hier jeweils
angesprochene Verbraucher die Wortfolge NOW YOU CAN auch nicht stets nur als

Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

Das DPMA ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr die kurze und
pragnante Wortfolge in ihrer Bedeutung ,Jetzt kannst Du/Jetzt kdnnen Sie* ohne
weiteres als werbende Anpreisung wahrnehmen wird, namlich dahingehend, dass
dem Verbraucher neue Mdoglichkeiten ertffnet werden. Dass unklar bleibt, aus
welchen Grinden die Waren und Dienstleistungen neue Mdoglichkeiten eréffneten,
andert nichts am Charakter als Werbehinweis. Schliel3lich lasst sich die positive
Aussagekraft des Slogans ,NOW YOU CAN"“ auf unterschiedlichste Waren und

Dienstleistungen Ubertragen.

Allerdings hat die Markenstelle nichts Konkretes dafir festgestellt, dass die
angesprochenen Verkehrskreise die Aussage NOW YOU CAN ausschlief3lich als
Werbung und nicht zugleich als Unterscheidungsmittel verstehen. Ausreichende
Anhaltspunkte fir ein solches Verkehrsverstandnis konnte auch der Senat nicht

ermitteln.

Die Recherche des Senats - u. a. im Internet, unter ,www.slogans.de” und im
Worterbuch der Werbesprache (Rothfuss-Verlag, 1991) - zeigt, dass zwar die
einzelnen Worter ,Now/Jetzt* und ,can/kdnnen” wie auch die direkte Ansprache des
Kunden (du/sie/you) werbelblich sind. Allerdings wird die Wortfolge tberwiegend—
wie bereits oben ausgefihrt — jeweils im Kontext mit weiteren Angaben verwendet.
Soweit der Slogan tatséchlich sehr vereinzelt bereits in der Werbung in
Alleinstellung zu finden ist bzw. war (z. B. fir ein alkoholfreies Bier), zeigen diese

im Wesentlichen eine kennzeichenméalRige Verwendung. All dem kann nicht


http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305082012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305082012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305082012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

-17 -

entnommen werden, dass der inlandische Verkehr an die ausschlieRlich werbliche
Verwendung gewohnt ist.

SchlieBlich lasst auch der Umstand, dass die Wortfolge ,Now you can®
Assoziationen an den Wahlkampfslogan ,Yes we can” des friheren US-Prasidenten
Obama weckt (der Spruch ist bzw. war im Ubrigen beim EUIPO fiir verschiedenste
Waren und Dienstleistungen vielfach als Marke eingetragen), allein als solcher nicht
den Schluss darauf zu, dass der Verkehr die beschwerdegegenstandliche Wortfolge
NOW YOU CAN nur als Appell zum Kauf der Waren oder zur Inanspruchnahme der
Dienstleistungen versteht.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem das erforderliche MindestmalR an

Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegt die angemeldete Wortfolge
auch keinem Freihaltebedirfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Soweit das DPMA die Klarung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

zurtickgestellt hat, wird es diese noch nachzuholen haben.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt



