BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 161/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 33 319.6

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
Sitzung vom 31. Juli 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter

Baumgartner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Die Wort-Bild Marke

siehe Abb. 1 am Ende

soll fir die Waren

"Verlags- und Druckereierzeugnisse"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch eine Beamtin des hoheren Dienstes mit Beschluss vom
17. April 2001 zuriickgewiesen. Der angemeldeten Kennzeichnung fehle jegliche
Unterscheidungskraft und es handele sich fur die beanspruchten Waren um eine
beschreibende Angabe (8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Die englischen Wortbe-
standteile der Kennzeichnung hatten die Bedeutung "mein Lieblingsbuch”, was die
angesprochenen breiten deutschen Verkehrskreise auch ohne weiteres verstin-
den, weil es sich um Worter des englischen Grundwortschatzes handele, die
aul3erdem den entsprechenden deutschen Begriffen &hnelten. Diese Wortfolge
weise lediglich auf die Art der beanspruchten Verlags- und Druckereierzeugnisse
hin, dass es sich ndmlich um Favoriten, Lieblingsbicher, Bestseller handele. Es
sei nicht ungewohnlich, in Verbindung mit Literatur von Favoriten zu sprechen,

was sich auch aus der Verwendung dieses Wortes in verschiedenen Buchtiteln



ergebe. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der im angemel-
deten Zeichen enthaltenen Werbeslogan sei kurz und pragnant, und es fehle ihm
wegen des vorangestellten Pronomens "my" ein eindeutig warenbeschreibender
Begriffsinhalt. Es seien viele unterschiedliche Deutungen der Wortfolge méglich.
Die Anmelderin wolle eine Plattform sein fur Menschen, die den insgeheimen
Wunsch hétten, als Autor eines von ihnen verfassten Buches in Erscheinung zu
treten. Aus diesem Grund weise diese praktizierte Auffassung des Werbeslogans
eine eigene, Uber die allgemeine Aussage und Empfehlung hinausgehende Ei-
genart und Bedeutung auf. Hinzu komme die graphische Ausgestaltung nach Art
einer Sprechblase, die zwar flr sich genommen nicht schutzbegrindend sein
kdnne, aber zusammen mit dem Wortbestandteil ein unterscheidungskraftiges,
nicht freihaltungsbedurftiges Zeichen ergebe. Im Ubrigen seien bereits &hnlich

gebildete Marken fur die Anmelderin im Markenregister eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Senat hat eine Internetrecherche zur Bedeutung der Wortfolge "My favourite
book" und der Verwendung von graphischen Ausgestaltungen, die Sprechblasen
ahneln, durchgefuhrt, deren Ergebnis der Anmelderin zur Kenntnis gegeben

wurde.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke
ist fur die angemeldeten Waren von der Eintragung ausgeschlossen gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1 Kann einer Wortmarke ein fur die in Frage stehenden Waren und Dienst-

leistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet



werden oder handelt es sich auch sonst um eine verstandliche Wortfolge der
deutschen oder einer gelaufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch
wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche
und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Unterschei-
dungskraft, was gleichermal3en fur Einwortzeichen als auch fir Mehrwortzeichen
wie Slogans, Wort-Bildzeichen und fir fremdsprachige Ausdriicke gilt (BGH
GRUR 2001, 1153 "anti KALK"; BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH
GRUR 2001, 1043 "Gute Zeiten — schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042
"REICH UND SCHOEN"; BGH BIfPMZ 2001, 398 "LOOK"). Diese Voraussetzun-
gen sind hier gegeben.

Bei der Prufung der Schutzfahigkeit der angemeldeten Kennzeichnung missen
die spezielle Art der Herstellung und des Vertriebs der Waren, die die Anmelderin
betreibt, unbeachtet bleiben, weil der begehrte Schutz sich auf Verlags- und
Druckereierzeugnisse bezieht und die Schutzfahigkeit allein auf Grundlage des
Wortlautes der Anmeldung zu beurteilen ist, denn diese bestimmt und begrenzt

gleichzeitig auch Inhalt und Grenzen des begehrten Schutzes.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat, ist der Wortbestandteil der ange-
meldeten Kennzeichnung mit "mein Lieblingsbuch" zu Ubersetzen. Da es sich bei
den in der angemeldeten Wort-Bildmarke enthaltenen Wortern durchwegs um
Begriffe des englischen Grundwortschatzes handelt (vgl. Klett, Grund- und Auf-
bauwortschatz Englisch, Klett-Verlag) und - wie die Internet-Recherche des Se-
nats zeigt - diese Worter vielfach in der Werbung auf dem angesprochenen Wa-
rensektor verwendet werden, ist auch zu erwarten, dass die angesprochenen Ver-
kehrskreise die Bedeutung der Wortelemente ohne weiteres verstehen. Dies gilt
besonders, wenn es sich - dies ist nach dem Verzeichnis der Waren moglich - um
englischsprachige Bicher, etwa um Bicher, die Kinder mit einfacheren, lustigen
Geschichten in die englische Sprache einfuihren sollen, handelt. Hier - aber auch
fur andere Arten von Blichern - bietet sich eine werbende Bezeichnung als "mein

Lieblingsbuch" direkt an, wie etwa die der Anmelderin Ubermittelten englischspra-



chigen Internetfundstellen und entsprechende deutschsprachige Anpreisungen
verschiedener Anbieter als "mein Lieblingsbuch”, bzw. "Du bist mein Lieblings-
buch" belegen (vgl. Recherche mit der Suchmaschine "..." vom 18. Juni 2002).

Die graphische Ausgestaltung des Zeichens ist auf dem Sektor der Bicher und
Druckereierzeugnisse werbetblich. Ovale und kreisférmige Umrahmungen, die
zum Teil auch nach der Art von Sprechblasen ausgestaltet sind, kommen auf Bro-
schiren, Katalogen, Werbeprospekten, und Bichern haufig vor und dienen dazu,
beschreibende Angaben wie z. B. Preis und Garantiehinweise oder Anpreisungen
rein sachbezogener Natur hervorzuheben. Dies zeigen etwa die vom Senat er-
mittelten Kataloge von Wal Mart, Karstadt oder die fotokopierten Buchumschlage,
die der Anmelderin Ubersandt worden sind. Damit stellt auch die Verbindung der
Wortbestandteile mit den graphischen Elementen kein Zeichen dar, das in seiner
Gesamtheit als Hinweis auf einem ganz bestimmten, individualisierbaren Ge-
schaftsbetriebs wirkt (vgl. dazu BGH aaO "anti KALK).

2 Aus den Voreintragungen von nach Ansicht der Anmelderin vergleichbaren
Marken kann kein Anspruch auf Eintragung hergeleitet werden. Selbst die Eintra-
gung identischer oder vergleichbarer Marken vermag weder fur sich noch in Ver-
bindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegriindenden Selbstbindung
zu fuhren, weil die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke keine Er-
messens-, sondern eine Rechtsfrage darstellt (vgl Althammer/Strébele MarkenG
6. Aufl, 8 8 Rdn 85 m.w.N.; BGH GRUR 89, 420 KSUD; BGH BIfPMZ 1998, 248,
249 - Today) und selbst fur den Fall, dass diese Zeichen rechtswidrig eingetragen

worden waren, keine Gleichheit im Unrecht in Anspruch genommen werden kann.

Grabrucker Baumgartner Guth
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