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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 726 062

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2002 unter Mitwirkung des Richters v. Zglinitzki als

Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Katker

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 19 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2001 und vom 8. Okto-

ber 2001 werden aufgehoben.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Schutz der international registrier-
ten Marke 726 062

SOFT

durch Beschlul3 der Markenstelle fur Klasse 19 IR vom 16. Januar 2001 gemaf
888 Abs 2 Nr 1 und 2, 107, 113 MarkenG in Deutschland verweigert und diese
Entscheidung durch Erinnerungsbeschlul3 vom 8. Oktober 2001 bestétigt, nach-
dem die Markeninhaberin das Warenverzeichnis mit Wirkung fur Deutschland be-

schrankt hat auf die Waren:

Klasse 19: vitrages trempés
Klasse 21: verres sérigraphiés.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefihrt, dal3 dem Zeichen jegliche Unter-
scheidungskraft iSd 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle und es sich um eine warenbe-
schreibende freihaltungsbedurftige Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handle
(Art 6 quinquies B Nr 2 PVU). "Weiches Glas" gebe es zwar nicht, Glas kénne

aber Eigenschaften besitzen, die man mit dem Wort "soft" umschreiben oder defi-



nieren wirde. So kénne die Konsistenz des Glases milchig, opal oder weich sein,

auch konne die aulRere Form des Glases weiche Konturen aufweisen.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Markeninhaberin sinngeman,

die Beschliisse der Markenstelle aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, dal3 die Markenstelle im Rahmen ihrer Beurteilung falsch-
licherweise "Glas" im allgemeinen zugrundegelegt habe. Bei dem hier noch be-
gehrten eingeschankten Warenverzeichnis sei ein Bezug zu dem Begriff "SOFT"
nicht herzustellen. Im tbrigen habe die IR-Marke in allen anderen beanspruchten

Landern, darunter auch in Grof3britannien, Schutz erlangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begriindet.

Der Senat hélt die angemeldete Wortmarke "SOFT" im Zusammenhang mit den
verbliebenen Waren des eingeschrankten Warenverzeichnisses - entgegen der
Beurteilung der Markenstelle - flr unterscheidungskraftig und nicht freihaltungs-
bedurftig. Absolute Schutzhindernisse geméafd 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm
8§ 113 Abs 1 MarkenG stehen ihrer Schutzbewilligung somit insoweit nicht entge-

gen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewoh-
nenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfal3ten Waren eines Unternehmens gegen solchen anderer Unternehmen
aufgefal3t zu werden, ist grundsatzlich ein grof3ztigiger MalRstab anzulegen, dh

jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses



Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch;
GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Ver-
kehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann
demnach einer Wortmarke kein fur die beanspruchten Waren im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich
auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, das vom Verkehr -etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht nur als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafur,
dald ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt
(stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Zwar geht der Senat davon aus, dald die beteiligten Verkehrskreise, hier im we-
sentlichen ein Fachpublikum aus dem Bauwesen, den Bedeutungsgehalt der an-
gemeldeten Marke im Sinne von "weich", "sanft" (Langenscheidts Handwérterbuch
Englisch-Deutsch, 1999, S 603) ohne weiteres verstehen werden. Der Begriff
"SOFT" gehdrt zum Grundwortschatz der englischen Sprache und ist in zahl-
reichen Wortverbindungen wie beispielsweise "Softdrink” auch in den deutschen

Sprachgebrauch eingegangen.

In Bezug auf das von der Markeninhaberin mit Wirkung fur Deutschland einge-
schrankte Warenverzeichnis laf3t sich nach Auffassung des Senats jedoch kein
eindeutiger unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt des Zeichens erkennen. Die
Markeninhaberin begehrt Schutz fir "gehartete (vorgespannte) Glaswéande; mit
Siebdruck hergestellte Glasscheiben”. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte daftr,
dal3 "SOFT" fur diese spezifischen Waren eine im Ublichen Sprachgebrauch
verwendete Angabe zur Beschreibung der Eigenschaften der Waren
- insbesondere hinsichtlich ihrer Konsistenz - ist. Auch eine diesbezlgliche Inter-

netrecherche des Senats war insoweit ergebnislos.



Soweit die Markenstelle ausgefuhrt hat, da mit "SOFT" auch die weichen Kontu-
ren eines Glases beschrieben werden kdnnten, bedarf es weiterer analysierender
Zwischenschritte, um eine entsprechende Verbindung zu dem angemeldeten
Zeichen herzustellen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil hier in bestimmter Art
und Weise gefertigte "Glaswéande/-Scheiben™ und nicht "Glas" im allgemeinen von
der Markeninhaberin beansprucht wird. Insgesamt fehlt es daher an ausrei-
chenden Anhaltspunkten dafir, dald der Verkehr die angemeldete Marke nur im
Sinne einer schlagwortartigen Aussage Uber eine Eigenschaft oder die Verwen-
dungsbestimmung der noch beanspruchten Waren wertet, nicht aber schon als

Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Mar-
ken ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen kdnnen.
Dabei ist davon auszugehen, dal’ ein Eintragungshindernis auch dann besteht,
wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche
jedoch nach den Umstanden erfolgen wird (BGH-Mitteilungen 2001, 366 - Test it;
1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstande werden durch die beanspruchte Wortmarke "SOFT" nicht um-
schrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zu-
sammenhang mit den nunmehr noch streitgegenstandlichen Waren ist nicht
nachweisbar. Von einem auf gegenwartiger Benutzung als Sachangabe beruhen-

den Freihaltungsbedirfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden.



Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafir vor, dal3 in Zukunft eine

Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

v. Zglinitzki Katker Dr. Hock
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