BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 13/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 02 373.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der BeschluR der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 10. Juni 1999 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung Intelligent Sindigen ist am 22. Januar 1997 fur

"Diatetische Erzeugnisse einschlielich Nahrungsmittel, Nahrmit-
tel, Nahrungserganzungsmittel, Substanzen und Getranke fur me-
dizinische Zwecke, insbesondere zur Verbesserung des Ernah-
rungsstatus und zur Gewichtsreduktion und fir Sportler; Star-
kungs- und Aufbaupraparate fir medizinische Zwecke, insbeson-
dere zur Verbesserung des Ernahrungsstatus und ftr Sportler; Vi-
taminpraparate, insbesondere zur Verbesserung des Ernéhrungs-
status und fur Sportler; diatetische Erzeugnisse einschlief3lich
Nahrungsmittel, Nahrmittel, Nahrungsergdnzungsmittel, Substan-
zen und Getranke fir nichtmedizinische Zwecke, insbesondere zur
Verbesserung des Erndhrungsstatus, zur Gewichtsreduktion und
fur Sportler, soweit in Klasse 29 enthalten; diatetische Erzeugnis-
se einschlieBlich Nahrungsmittel, N&hrmittel, Nahrungsergan-
zungsmittel, Substanzen und Getranke fur nichtmedizinische
Zwecke, insbesondere zur Verbesserung des Erndhrungsstatus,
zur Gewichtsreduktion und fur Sportler, soweit in Klasse 30 enthal-
ten; Starkungs- und Aufbaupréparate fur nichtmedizinische Zwek-
ke, insbesondere fur Sportler, soweit in Klasse 29 enthalten; Star-

kungs- und Aufbaupraparate fur nichtmedizinische Zwecke, insbe-



sondere fur Sportler, soweit in Klasse 30 enthalten; Nahrungsmit-
tel, insbesondere fir Sportler, soweit in Klasse 29 enthalten; Nah-
rungsmittel, insbesondere fir Sportler, soweit in Klasse 30 enthal-
ten; Erndhrungsberatung, insbesondere zur Gewichtsreduktion
und fir Sportler; auf Datentrager gespeicherte Computerprogram-
me zur Berechnung der Kérperzusammensetzung, zur Simulation
und Berechnung des Einflusses von Diaten und Ernahrungswei-
sen und von Fitnel3- und Sportiibungen und —trainingsplanen auf
den menschlichen Koérper sowie zur Beratung, Kontrolle und Uber-
wachung bei der Durchfihrung von Didten sowie Fitnel3- und
Sportibungen und —trainingsplanen, insbesondere zur Gewichts-
reduktion und fur Sportler; Erstellen von Programmen fir die Da-
tenverarbeitung, insbesondere zur Berechnung der Korperzusam-
mensetzung, zur Simulation und Berechnung des Einflusses von
Diaten und Ern&hrungsweisen und von Fitnel3- und Sportibungen
und -trainingsplanen auf den menschlichen Kdérper, insbesondere
zur Gewichtsreduktion, und zur Beratung, Kontrolle und Uberwa-
chung bei der Durchfihrung von derartigen Diaten und Fitnel3-
und Sportibungen und —trainingsplanen, insbesondere fur Sport-
ler; Durchfihrung und Aufstellung von Trainings-, Fitnef3- und
Sportprogrammen, insbesondere zur Gewichtsreduktion und fur
Sportler, sowie von mentalen Trainingsprogrammen; Durchfih-
rung von Seminaren und Lehrveranstaltungen, insbesondere zur
Vermittlung von Techniken zur Vermeidung von Gewichtszunah-

me
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke mit Beschlul3 vom 10. Juni 1999 wegen

fehlender Unterscheidungskraft verneint und die Anmeldung zurtickgewiesen. Die



angemeldete Marke sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, in ihrer Gesamtheit
komme ihr jedoch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen le-
diglich ein beschreibender Sinngehalt zu. So werde der Verkehr die Wortfolge da-
hingehend verstehen, daf} die Produkte der Klassen 5, 29 und 30 dazu bestimmt
seien, auch bei einer Aufnahme in groRen Mengen nicht zu einer Zunahme des
Kdrpergewichts zu fuhren, bzw die Computerprogramme und Dienstleistungen
den Genuf3 ohne Gewichtszunahme zum Thema haben. Entgegen der Ansicht der
Anmelderin standen sich die Begriffe "intelligent” und "stindigen” auch nicht dia-
metral gegentber, weil der Verbraucher beide Woérter im Zusammenhang so ver-
stehe, dal3 durch den Verzehr bzw die Inanspruchnahme der Waren und Dienstlei-
stungen auch dann keine Gewichtszunahme erfolgt, wenn man viel if3t, er also
klug handele, weil er Produkte mit wenig Kalorien zu sich nimmt. Die angemeldete
Marke weise also keinen die Unterscheidungskraft begrindenden widersprtchli-
chen Sinngehalt auf, auch wenn sie eine durchaus interessante, weil interpreta-
tionsbeddrftige, zum Nachdenken Uber ihre Bedeutung anregende werbliche An-
preisung darstelle. Eine Vergleichbarkeit mit der "Du darfst"-Entscheidung
(BPatGE 37, 250) sei nicht gegeben, da die hier vorliegende angemeldete Marke
keinen vagen, mehrdeutigen Aussagehalt, sondern einen allgemeinen Werbehin-
weis beinhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,
den BeschlulR der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 10. Juni 1999 aufzuheben und die an-

gemeldete Marke einzutragen.

Eine in der Beschwerdeschrift angekiindigte Beschwerdebegriindung ist nicht zu
Akten gelangt.



Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschlul® der Markenstelle
fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der
Verfahrensakten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke weder
das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG entgegen noch handelt es sich dabei um eine beschreibende freihaltungsbe-
dirftige Angabe im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (kon-
krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Anmeldung
erfaldten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen an-
derer Unternehmen aufgefaldt zu werden (st. Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 209,
210 "Test it"; MarkenR 2001, 306, 307 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"
jeweils mwN). Zu prufen ist, ob die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit einen
primér beschreibenden Inhalt oder einen fur die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen so stark im Vordergrund stehenden Sinngehalt hat, dal3 der Gedanke
an einen Herkunftshinweis fern liegt oder ob ihr dartber hinaus ein betriebskenn-
zeichnender Charakter zukommt, wobei nach der Rechtsprechung des BGH eine
noch so geringe Unterscheidungskraft zur Uberwindung dieses Schutzhindernis-
ses ausreichen soll (vgl BGH MarkenR 2001, 368, 369 "Gute Zeiten — Schlechte
Zeiten" mwN). Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von
Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen (vgl BGH MarkenR 2001, 306, 307
"LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"). Als grundsétzlich nicht unterschei-
dungskraftig werden danach beschreibende Angaben und Anpreisungen oder
Werbeaussagen allgemeiner Art sowie in der Regel langere Wortfolgen angese-

hen. Indizien fir die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten



Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, kdnnen dagegen Kiirze, eine ge-
wisse Originalitat und Pragnanz einer Wortfolge sein, wobei auch einer fir sich ge-
nommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung zur Produkt-
identifikation fehlt (vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 "Test it" mwN).

Unter diesen Voraussetzungen kann der angemeldeten Wortfolge als Gesamtbe-
zeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das erfor-
derliche Mindestmal3 an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Soweit
in der Wortkombination "Intelligent Stndigen" etwa in Bezug auf die beanspruch-
ten verschiedenen diatetischen Erzeugnisse, Nahrungsmittel, Nahrmittel, Nah-
rungserganzungsmittel und Getréanke die inhaltliche Aussage enthalten ist, dal? es
sich um Produkte handelt, die auch bei vermehrtem oder haufigerem Genuf3 nicht
zu einer entsprechenden Gewichtszunahme oder sogar - in Verbindung mit den im
Rahmen der ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen Fitnel3- und Sportibun-
gen - zur Gewichtsreduzierung fiilhren, kommt der angemeldeten Marke eine die
Art, Beschaffenheit, Bestimmung und Wirkung der Waren und Dienstleistungen
beschreibende Bedeutung zu, die bei einer sprachiblichen Ausdrucksweise der

Eintragbarkeit entgegen stehen wirde.

Die angemeldete Marke erschopft sich jedoch nicht in diesem beschreibenden
Sinngehalt, sondern weist durch die gewahlte Sprachform, ndmlich zum einen
durch die an sich ungewdhnliche Verbindung der beiden im Zusammenhang mit
den hier beanspruchten genannten Waren eher gegenteilig belegten Worter "Intel-
ligent" und "Sindigen” und zum anderen durch die ebenfalls unubliche Verwen-
dung des Begriffs "Suindigen” eine gewisse Eigenheit auf, die ihr Uber eine reine
beschreibende Sachaussage hinaus einen betriebskennzeichnenden Charakter
verleiht. Zunachst steht ndmlich die mit dem Begriff "Intelligent” verbundene Asso-
ziation im Sinne von "klug, verstandig, geistig besonders befahigt bzw begabt” in
einem gewissen Wertungswiderspruch zu dem Wort "Sindigen™ als Ausdruck fir
einen Versto3 gegen ein Gebot oder bestehende Verhaltensnormen bzw im

scherzhaften Sinne, wenn man "unvernunftig viel gegessen hat" (vgl DUDEN,



Deutsches Universal-Worterbuch, 3. Aufl, S 1501). Hinzu kommt, dal3 der Aus-
druck "Sundigen" in dem zuletzt genannten Sinne Ublicherweise im Zusammen-
hang mit kalorienreichen, dh insbesondere fetten und suf3en Speisen, und damit
gerade nicht in Bezug auf die hier in Rede stehenden verschiedenen diatetischen
Erzeugnisse, Starkungs- und Aufbau- sowie Vitaminpréparate verwendet wird,
woraus sich auch insoweit eine gewisse sprachliche Ungewohnlichkeit und Auffal-

ligkeit der angemeldeten Wortkombination ergibt.

Nach Auffassung des Senats hat die angemeldete Wortfolge aufgrund der ge-
nannten Sprachform im Gegensatz zur Ansicht der Markenstelle einen jedenfalls
ebenso vagen und interpretationsbedurftigen Aussagegehalt hinsichtlich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen wie die Bezeichnung "Du darfst" (vgl
BPatGE 37, 250), so daf’ insoweit durchaus von einer gewissen Vergleichbarkeit
der Fallgestaltungen ausgegangen werden kann, zumal auch die dortigen Wa-
ren "Halbfettmargarine, Speiseole, Halbfettbutter" Uberschneidungen mit den vor-
liegenden Waren und Dienstleistungen aufweisen. In dem "Du darfst"-Fall wurde
eine noch ausreichende Unterscheidungskraft aufgrund der verstimmelten Form
und des ohne erganzende Zusétze vagen und mehrdeutigen sowie zum Nachden-
ken geradezu anregenden Aussagegehalts dieser Bezeichnung bejaht, weil offen
bleibe, was genau der Angesprochene duirfe, obwohl sich der Sinngehalt "Genul
der angebotenen Produkte ohne Gewichtszunahme" in Bezug auf die dortigen
Waren eigentlich aufdrangte. Bei Anlegung dieser Mal3stdbe sprechen die Um-
stande des vorliegenden Einzelfalls dafir, die erforderliche Unterscheidungskraft
der Wortfolge "Intelligent Sindigen”, hier aufgrund der genannten besonderen

Sprachform, ebenfalls zu bejahen.

Ist die besondere, unibliche Sprachform und Wortwahl - wie dargelegt - schon fur
sich geeignet, der Wortkombination "Intelligent Sindigen" die erforderliche Her-
kunftsfunktion zu verleihen, bewirkt sie in gewissem Umfang auch, dal3 der ge-
nannte, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Aussage-

gehalt jedenfalls nicht unmittelbar und nicht mit der von der Markenstelle ange-



nommenen Klarheit und Eindeutigkeit hervortritt. Ein solcher Bedeutungsgehalt
wurde sich - anders etwa als bei der ua fur verschiedene Nahrungsmittel und Ge-
tranke angemeldeten und nach 8§ 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zuriickgewiese-
nen Wortfolge "GenielR3en erlaubt” (vgl PAVIS PROMA, Knoll, 28 W (pat) 255/96) -
zumindest nicht ohne gedankliche Erganzungen, Zwischenschritte oder eine ge-
wisse analysierende Betrachtung ergeben, die aber bei der Beurteilung der
Schutzfahigkeit nicht zum Mal3stab gemacht werden kann. Die - zudem kurze -
Wortfolge "Intelligent Stiindigen” vermittelt damit gerade durch den Gegensatz zwi-
schen inhaltlicher Aussage und der gewahlten Sprachform sowie die daraus resul-
tierende Interpretationsbedurftigkeit der Gesamtaussage einen noch hinreichend
phantasievollen Gesamteindruck, um tber eine blo3e werbesloganartige Aufforde-

rung und Aussage hinaus als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefal3t zu werden.

Stellt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit danach keine sprachubliche,
konkrete und unmittelbar beschreibende Sachangabe dar, steht der Eintragung
auch das Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Die ange-
meldete Wortfolge besteht aufgrund ihrer sprachlichen Gestaltung nicht im Sinne
dieser Vorschrift ausschlief3lich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen dienen kénnen (vgl WRP 2000, 1140, 1141 "Bucher fur eine
bessere Welt" mwN). Anhaltspunkte dafir, dal die beanspruchte Wortverbindung
von Mitbewerbern zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren und Dienstlei-
stung gegenwartig oder im Hinblick auf eine kinftige beschreibende Verwendung
bendtigt bzw bereits tatséchlich verwendet wird, sind nicht ersichtlich.

Nach alledem war der angefochtene BeschluR der Markenstelle fir Klasse 42 auf-

zuheben.
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