BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 53/06 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 55 786.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 30. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlisse der Markenstelle fur
Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
31. Mérz 2005 und vom 22. Februar 2006 aufgehoben, soweit die
Anmeldung fur ,Waren aus Papier und Pappe (Karton) soweit in
Klasse 16 enthalten; Schreibwaren® zurlickgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
zwei Beschlisse, der letzte ergangen im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung

der Wortmarke

Ilhr Zuhause ist unsere Starke

fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen

16: Druckereierzeugnisse; Waren aus Papier und Pappe (Karton),

soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren:;

35: Dienstleistungen eines Bautragers, namlich organisatorische
Vorbereitungen von Bauvorhaben; Erstellen von Neben- und Be-
triebskostenabrechnungen; Energiemanagement; organisatorische
Beratung zur Auswahl des personlich gewinschten Ver-

tragspartners fur Mieter und Vermieter;



36 : Dienstleistungen eines Bautragers, namlich finanzielle Vorbe-
reitung von Bauvorhaben; Immobilien- und Gebaudeverwaltung,
insbesondere Verwaltung von Mietwohnungen, Eigentumswoh-
nungen und Mietobjekten; Vermittlung, Vermietung und Verpach-
tung von Immobilien; Beratung zur Auswahl des gewlnschten
Vertragspartners fur Mieter und Vermieter in finanzieller Hinsicht;
Hypotheken- und Kreditvermittlung; Vermittlung von Versicherun-

gen; Vermogensverwaltung;

37: Bauwesen, Durchfuhrung von Bauvorhaben, Baulberwa-
chung; Abbrucharbeiten an Gebauden; Reparaturwesen von Im-
mobilien; Installationsarbeiten, Reinigung, Wartung und Instand-
haltung von Immobilien; ErschlieBung von Grundstiicken; Mieter-
und Vermieterberatung, namlich Beratung und Reparaturen,
Schlusseliibergabe, Riickzahlung von Kaution, Ubergabeprotokoll
und Stromablesung, Beratung zu dem Mietobjekt wie Lagemerk-
male, Wohnumfeld und bauliche Kriterien, Vorbereitung des Ge-
sprachs zwischen Vermieter und Mieter, Beratung zum Mietver-
trag zur Vereinbarung von Terminen und Zahlungen sowie zur

Selbstauskunft;

42: Dienstleistungen eines Bautragers, namlich technische Vorbe-
reitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen von Architekten und
Bauingenieuren; Konstruktionsplanung, technische Projektplanun-
gen, Qualitatsprifung; Erstellen von Gutachten im Bereiches Im-
mobilienwesens; Planung, Anlage und Pflege von Griinanlagen;

Energieberatung;

44:. Gebaudemanagement, namlich Grinanlagenpflege; Gesund-

heitskoordination im Immobilienwesen;



45 : Sicherheitsdienstleistungen fur Gebaude; Beratung auf dem
Gebiet der Sicherheit; Koordination der Sicherheit und des Ge-

sundheitsschutzes der Beschaftigten auf der Baustelle

gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begrindung
hat sie -auch unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom
17. Dezember 2004 - ausgefuhrt, dass die angemeldete Wortfolge fur die in An-
spruch genommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre.
Die angesprochenen Verkehrskreise wirden von der angemeldeten Wortfolge
sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten Bezug zu den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen herstellen. Bei der markenrechtlichen
Prufung von Slogans sei zu bertcksichtigen, dass es in der Regel gerade das
Wesen eines guten Slogans darstelle, die Vorstellungskraft des angesprochenen
Verkehrs mit einem sprachlich griffigen und einpragsamen Ausspruch anzuregen.
Derartigen Slogans, die einen waren- bzw. dienstleistungsanpreisenden Inhalt
aufwiesen, fehle die Unterscheidungskraft, selbst wenn sie markenmafig auf der
Ware selbst bzw. in unmittelbaren Zusammenhang mit diesen verwendet wirden.
Die Angabe ,Ihr Zuhause ist unsere Starke“ sei eine Qualitatsberihmung, die
keine Herkunftsfunktion entfalten kdnne. Mit der vollig sprachiblich gebildeten,
weithin gebrauchlichen Redensart, etwas sei jemandes Starke, werde darauf hin-
gewiesen, dass eine Person, ein Unternehmen oder Institutionen Uber besondere
Fahigkeiten und Begabungen verfugten, durch die sie eine auRergewdhnlich hohe
Leistung erbrachten, z. B. ,Darin liegt/zeigt sich seine Starke“, oder auch das Ge-
genteil der Fall sei (,Mathematik war niemals meine Starke*). Dementsprechend
haufig finde sich diese Wendung als Werbeanpreisung auf allen erdenklichen Wa-
ren- und Dienstleistungsgebieten (z. B. ,Pferdverkauf ist unsere Starke" ,Kompe-
tenz und Leistung ist unsere Starke®, ,Unabhangigkeit ist unsere Starke" u. a. m.).
Nicht selten wirden dabei auch - wie hier - Formulierungen nach dem Muster
Jhr...ist unsere Starke“ gewahlt, und scheinbar einen semantischen Gegensatz
bezeichneten, beispielsweise ,lhr Vertrauen ist unsere Starke", ,lhr hoher An-

spruch ist unsere Starke®, ,lhr Erfolg ist unsere Starke“. In Bezug auf die angebo-



tenen Dienstleistungen, die samtlich den Bereichen Bauwesen und Bautréger-
schaft; Reparaturen, Instandhaltung, Management und Pflege von Immobilien so-
wie Sicherheitsbetreuung von Geb&auden zuzurechnen seien und das Zuhause der
hier angesprochenen Verkehrskreise zum Gegenstand haben kdnnten, erschopfe
sich die angemeldete Wortfolge in der glatt beschreibenden Sachaussage, man
verfuige bei der Herstellung, Beschaffung oder Instandhaltung von Wohnraum uber
besondere Fahigkeiten und kdénne dadurch auf diesem Gebiet besonders hoch-
wertige Leistungen erbringen. Eine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit sei nicht
festzustellen. Bezuglich der Druckereierzeugnisse komme die angemeldete Wort-

folge als Inhaltsangabe in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhe-
bung der Beschlisse der Markenstelle begehrt. Sie ist der Auffassung, die ange-
meldete Marke verfuge Uber die erforderliche Unterscheidungskraft, weil ein be-
schreibender Begriffsinhalt in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienst-
leistungen nicht feststellbar sei. Der angemeldete Slogan sei mehrdeutig und zu-
dem interpretationsbedirftig, denn es bedirfe erst weiterer gedanklicher Zwi-
schenschritte, bis sich dem Verkehr eine eventuelle Beschreibung der Waren und
Dienstleistungen erschlie3e. Die von der Markenstelle angefiihrten Verwendungs-
beispiele seien mit der vorliegenden Zeichenbildung nicht vergleichbar. Gerade
Werbeslogans verzichteten haufig auf die Nennung des Unternehmensnamens
und schafften gleichwohl eine herkunftshinweisende Wirkung, sei es durch ihre
Einpragsamkeit oder ihre haufige Benutzung durch einen einzigen Verwender. Die
angemeldete Wortfolge konne auch nicht als freihaltebedurftig angesehen werden.

Die zulassige Beschwerde ist im Wesentlichen nicht begriindet. Der Eintragung

der angemeldeten Marke fir einen Teil der Waren und die beanspruchten Dienst-



leistungen steht jedenfalls das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unter-

scheidungskraft nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift kbnnen Marken nicht eingetragen werden, denen fir die
angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehit.
Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet (vgl. EuGH, GRUR Int. 2005, 135 Rn. 29 - Maglite; BGH GRUR
2004, 68 - Farbige Arzneimittelkapsel, GRUR 2006, 850, 854 -
FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen,
wenn ihr fir die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie in Anspruch genommen
wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr —etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 162, 163 -
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1042 - REICH UND
SCHON; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns) . Die Eignung, Waren oder Dienst-
leistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben
nicht zu, die aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Spra-
che bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen werden (vgl. BGH, GRUR 2001, 1042 -REICH UND SCHOEN;
GRUR 2001, 1043 [1044] - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m. w. Nachw.). Davon
ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen,
ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von
Wortfolgen gegentber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in

jedem Fall zu prifen, ob sie einen ausschliel3lich produktbeschreibenden Inhalt



hat oder ob ihr Gber diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft fur die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von
mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei be-
schreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art
auszugehen (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001,
1047, 1048 - LOCAL PRESENCE -GLOBAL POWER; vgl. auch EuGH
GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 33) - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Indizien fur
die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von de-
nen anderer zu unterscheiden, kénnen Kirze, eine gewisse Originalitat und Prag-
nanz einer Wortfolge sein (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier;
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rn. 116).

Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze ist die Unterscheidungskraft der ange-
meldeten Wortfolge ,lhr Zuhause ist unsere Starke“ zu verneinen. Sie stellt viel-
mehr eine Werbeaussage allgemeiner Art dar, der die herkunftshinweisende
Funktion fehlt. Bei ihr handelt es sich, wie die Markenstelle bereits zutreffend aus-
gefuhrt hat, um eine der zahlreichen Varianten der Redewendung ,...ist (nicht)
meine Starke“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalworterbuch, 2. Aufl. 1989), womit
auf das (Nicht-)Vorhandensein besonderer Fahigkeiten oder Begabungen hinge-
wiesen wird. Im Bereich der Werbung zahlt diese Redewendung zu den gebrauch-
lichen Selbstanpreisungen der Anbieter von Waren und Dienstleistungen (,Kom-
munikation (bzw. ,Mobilitat, ,Solidaritat”, ,Das Besondere" ist unsere Starke").
Eine schutzbegriindende Besonderheit der angemeldeten Wortfolge kann entge-
gen der Auffassung der Anmelderin auch nicht darin gesehen werden, dass bei ihr
- anders als in den bereits genannten Wortfolgen - das Subjekt ,Zuhause” mit dem
Wort ,Ihr* dem angesprochenen Verkehr zugeordnet wird und es sich daher nicht
um die Anpreisung einer eigenen Starke des Werbenden handelt, wie das etwa
bei den Wortfolgen ,Punktlichkeit (bzw. Schnelligkeit, Leistung, Vielfalt) ist unsere
Starke" der Fall ist. Wie die Markenstelle ebenfalls bereits zutreffend ausgefihrt
hat, ist neben der werblichen Anpreisung eigener, ausdricklich benannter Starken

auch die Ubung belegbar, die den umworbenen Verkehrsteilnehmern zuzuord-



nenden Interessen an der Erbringung bestimmter Dienstleistungen als Objekt der
eigenen Starken zu benennen. Das ist, mit einer Internet-Recherche belegbar und
der Anmelderin vor der mundlichen Verhandlung mitgeteilt, etwa der Fall bei den
Werbeaussagen ,Ihr hoher Anspruch (bzw. ,lhr Vertrauen®, ,Ihr Erfolg® , ,lIhr Auf-
tritt") ist unsere Starke". Hiervon unterscheidet sich die angemeldete Wortfolge
nicht. Vielmehr werden die angesprochenen Verkehrskreise den Slogan gerade im
Zusammenhang mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen und den Dienst-
leistungen ausschlief3lich als werbetbliche Anpreisung besonderer fachlicher
Kompetenz (irgend)einer Baugesellschaft auffassen, nicht aber als Hinweis auf
einen bestimmten Erbringer der angemeldeten Dienstleistungen, die samtlich den
Bereichen Bauwesen und Bautragerschaft; Reparaturen, Instandhaltung, Mana-
gement und Pflege von Immobilien sowie Sicherheitsbetreuung von Gebauden
zuzurechnen sind und das individuelle ,Zuhause" der hier angesprochenen Ver-
kehrskreise zum Gegenstand haben kénnen (vgl. auch BPatG, Beschl.v.9.6.2000
-33 W (pat) 36/00 - SICHER WOHNEN EIN LEBEN LANG - verdffentlicht bei
PAVIS-PROMA). Die Wortfolge ist auch nicht mit Schutz begriindender Folge als
mehrdeutig anzusehen. Das Wort ,unsere Starke" ist eindeutig dem Werbenden,
also der Anmelderin, zugeordnet und bezieht sich allgemein auf ihre Leistungs-
sphare, so dass es entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht darauf an-
kommt, ob damit insbesondere ,starke Waren und Dienstleistungen® der Anmelde-
rin, oder die ,besondere Starke im Sinne von Kompetenz* der Anmelderin oder der
hinter ihr stehenden Geschaftspartner oder Lieferanten gemeint sein kdnnten.
Denn auch diese weiteren Bedeutungen sind ihrerseits als rein anpreisend zu ver-
stehen und kdnnen eine Unterscheidungskraft nicht begrinden (vgl. auch EuGH,
GRUR 2004, 146, Rn.32 -DOUBLEMINT; BPatG, Beschl.v.20.3.1998 -
33 W (pat) 235/97 - TECHNIK, DIE MIT SICHERHEIT SCHUTZT; veroffentlicht
bei PAVIS-PROMA).

Dies gilt im Ergebnis auch fur die angemeldeten Waren der Klasse 16 ,Druckerei-
erzeugnisse“. Auch Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die die Ware oder

Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unter-



scheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die An-
nahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als
solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung
nicht ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 1998, 465 [468] -BONUS;
a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs
ist nach den Umstédnden des Einzelfalls zu beurteilen, namlich abhéngig vom Be-
deutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den kon-
kreten Waren und Dienstleistungen, fur die die Eintragung begehrt wird. Mal3geb-
lich fur die Feststellung, dass einer Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft
I. S. von § 8 Il Nr. 1 MarkenG fehlt, ist in jedem Fall, ob der Verkehr den beschrei-
benden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst
und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel fir die Herkunft der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen sieht. Je bekannter der beschreibende
Begriffsinhalt einer Bezeichnung ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch dann
als solchen erfassen, wenn der Begriff ihm im Zusammenhang mit der Kennzeich-
nung einer Ware oder Dienstleistung entgegentritt (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM
2006). So liegt der Fall auch hier. Durch die Wortfolge ,lhr Zuhause ist unsere
Starke* wird bei der angemeldeten Marke ein derart eindeutiger Bezug zu der va-
riablen Redewendung ,,...ist meine Starke" als solcher im Sinne einer Inhaltsan-
gabe hergestellt, dass die Annahme aul3erst fern liegend ist, der Verkehr kénne
bei einer Verwendung der Bezeichnung im Zusammenhang mit einzelnen Waren
oder Dienstleistungen darin ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der betref-
fenden Waren oder Dienstleistungen als aus einem bestimmten Unternehmen

stammend sehen.

Soweit sich die Anmelderin darauf beruft, auch Slogans wie ,Freude am Fahren®
(BMW-Werke), ,Nichts ist unméglich* (TOYOTA), ,Gute Preise. Gute Besserung"®
(Ratiopharm) seien als Marke eingetragen worden, verweist sie in ihrem Vorbrin-

gen selbst auf die Mdglichkeit der Eintragung solcher Wortfolgen aufgrund von
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Verkehrsdurchsetzung gem. 8 8 Abs. 3 MarkenG, die fur die Marke ,Freude am
Fahren® tatséchlich zum Tragen gekommen ist, wie sich aus dem Markenregister
ergibt. Zwar gilt generell, dass (auch) bei einem Werbeslogan nach langer und
umfangreicher Benutzung beim Verkehr eine problemlose Zuordnung zu einem
Hersteller und daher eine Eintragung als Marke gem. 8 8 Abs. 3 MarkenG maoglich
sein kann. Ob dies jedoch vorliegend der Fall ist, ist weder vorgetragen noch sonst

ersichtlich.

Demgegeniber war ein sachbezogener Zusammenhang zu den Ubrigen ,Waren
aus Papier und Pappe (Karton)“ nicht feststellbar, so dass die angefochtenen Be-

schlisse insoweit aufzuheben waren.

gez.
Unterschriften



