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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 20 399.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. November 2006 durch ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 16. Februar 2005 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortfolge

PAPER MADE RIGHT

soll fur verschiedene Waren der Klasse 16 in das Markenregister eingetragen

werden.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 16. Februar 2005 als nicht unterscheidungskraftige

Angabe teilweise zuriickgewiesen fur die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten, insbesondere Papier fur Telekommunika-
tionszwecke, Computerpapier, Buropapier, Kopierpapier, Druck-
papier, Spezialpapier, inshesondere fur Dokumente, Geschafts-

briefe und Vordrucke.

Bei der angemeldeten Wortfolge handele es sich um die blof3e Aneinanderreihung
einfacher und gangiger englischer Begriffe, deren beschreibende Bedeutung sich
dem Verkehr unmittelbar erschliel3e. In seiner Gesamtheit sei das Zeichen des-

halb ohne weiteres als reine Sachaussage im Sinne von ,Papier richtig hergestellt*



bzw. ,gut gemachtes Papier" verstandlich. Da das angesprochene Publikum an
eine Vielzahl unterschiedlicher Papiersorten gewohnt sei, erfasse es das Zeichen
lediglich als eine werbemé&lRige Anpreisung der so bezeichneten Waren. Die be-
griffiche Unbestimmtheit des Zeichens stehe dieser Beurteilung nicht entgegen,
denn sie kdnne erforderlich oder gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung

des Kunden zu fordern.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begrindung fuhrt sie im Wesentli-
chen aus, dass die Markenstelle der angemeldeten Wortfolge eine falsche Be-
deutung zu Grunde gelegt habe, da weder die Marke ,Paper correctly made” noch
,Good paper‘ angemeldet worden sei. Bei der angemeldeten Wortfolge handele
es sich um einen Werbeslogan, der die von der Rechtsprechung aufgestellten In-
dizien der Unterscheidungskraft, namlich Kirze, eine gewisse Originalitat und

Pragnanz sowie Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurftigkeit aufweise.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die nach 8 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache
Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge stehen weder das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedirfnis entgegen
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-

Uber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2005,



417, 418 - BerlinCard m. w. N.). Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die
Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten (vgl. EuUGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 ff. - BiolD). Die Beurteilung der
Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Ver-
kehrskreise zu orientieren. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer
Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort eine fur die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt oder es
sich um ein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten
Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches
und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089
- YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen gelten die gleichen
Grundsatze. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei be-
schreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art
gerechtfertigt. Anhaltspunkte fur die Unterscheidungskraft einer Wortfolge kénnen
hingegen Kirze, eine gewisse Originalitdt und Pragnanz einer Wortfolge sowie
deren Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedurftigkeit sein. Ein selbstandig kenn-
zeichnender Bestandteil oder ein fantasievoller Uberschuss sind jedenfalls nicht
Voraussetzung einer unterscheidungskraftigen Wortfolge (vgl. BGH GRUR 2000,
321, 322 —Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 — Partner with the Best;
GRUR 2001, 1047, 1046 — LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2002,
1070, 1071 — Bar jeder Vernunft). Nach diesen Grundsatzen kann der angemel-
deten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen wer-

den.

1.1. Die einzelnen Bestandteile der angemeldeten Wortfolge sind mit der
Bedeutung von ,Papier richtig gemacht* ohne weiteres verstandlich. Fir die engli-
schen Worter ,Paper” und ,right* folgt das bereits aus der weitgehenden Uberein-

stimmung mit den entsprechenden deutschen Begriffen ,Papier und ,richtig®. Das



Wort ,made” ist den inl&andischen Verkehrskreisen als Bestandteil des Ausdrucks
.made in“ gelaufig, der kombiniert mit L&nder- oder Ortsnamen auf den Herstel-
lungsort hinweist. Allgemein bekannt ist in diesem Zusammenhang die Bezeich-
nung ,Made in Germany“ (vgl. Duden, Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl.
2006 [CD-ROM]; Carstensen/Busse/Schmude, Anglizismen-Wérterbuch, Bd. 2,
2001, S. 862 f.; Worterbuch tberflissiger Anglizismen, 6. Aufl. 2004, S. 125).

1.2. Eine Verwendung des Ausdrucks ,made right* lasst sich fuir den deutschen
Sprachgebrauch nicht feststellen. Der entsprechende deutsche Begriff ,richtig ge-
macht” ist weit verbreitet als schlagwortartiger Hinweis auf unterschiedlichste Ar-
ten von Anleitungen zu bestimmten Tatigkeiten, wie z. B. ,Beck/Henn, Pensions-
zusage - richtig gemacht; Benneck, Unternehmenverkauf - richtig gemacht; Marcel
Feige, Tattoo und Piercing richtig gemacht; ZEIT Spezial Geld: Private Altersvor-
sorge richtig gemacht - ZEIT Nr. 44 vom 27. Oktober 2005; ,eMail-Marketing rich-
tig gemacht* - www.ecin.de; Fotodesign richtig gemacht - www.mythropolis.de;
Abnehmen richtig gemacht - www.muskelschmiede.de”. Hingegen wird der Aus-
druck ,richtig gemacht” nach der vom Senat durchgefihrten Recherche nicht zur
Bewerbung oder Beschreibung konkreter Produkte verwendet. Demzufolge lasst
sich auch eine Verwendung der Wortfolge ,Papier richtig gemacht* nicht ermitteln.

1.3. Unter Berlcksichtigung dieser tatsachlichen Feststellungen kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass das angesprochene Publikum in der angemelde-
ten Wortfolge eine reine Werbeaussage oder einen Sachhinweis auf die bean-
spruchten Papier- und Pappwaren erkennt. Denn anders als bei den oben ge-
nannten Tatigkeiten, bei denen es malgeblich auf die richtige Ausfihrung an-
kommt, handelt es sich bei den beanspruchten Waren um fertige Produkte. Sie
werden den Verbrauchern regelmafig erst nach abgeschlossener Herstellung zum
Verkauf angeboten. Dass sie nach den Regeln der Kunst hergestellt und damit
Lrfichtig gemacht” sind, setzt der Verkehr daher selbstverstandlich voraus ohne
darin eine besondere werbliche Anpreisung oder ein Qualitditsmerkmal zu erken-

nen. Nachdem sich der Wortfolge damit fir die verfahrensgegenstandlichen Wa-



ren kein im Vordergrund stehender Aussagegehalt zuordnen lasst, kann dem Zei-

chen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht. Nach
der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die
ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Dieses Schutzhindernis besteht
auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist,
eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf
es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung
vernunftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POST-
KANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344
- Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da sich die angemeldete
Wortfolge, wie oben ausgefuhrt, nicht zur Beschreibung von Merkmalen oder Ei-
genschaften der beanspruchten Waren eignet, besteht auch kein Bedurfnis sie fur

eine zukinftige Verwendung als Sachangabe freizuhalten.

gez.

Unterschriften



