BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 507/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 071 550.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am

Landgericht Hermann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung der fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 32, 38 und 40
bestimmten Wortmarke

Ihre Fotos als echtes Buch!

teilweise zurickgewiesen, soweit die angemeldete Marke fur die Waren und

Dienstleistungen

"Klasse 9: Computersoftware, insbesondere Software zum
Hochladen, Herunterladen und zur Bearbeitung von
Bildern und Bilddaten sowie Software zur Erstellung

von Fotoblichern

Klasse 16: Fotos in Form von Papierfotos und Postern; Alben;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Poster und

Fotoblicher

Klasse 38: Telekommunikation mittels Zurverfigungstellung einer
Online-Plattform fir das Hochladen, Herunterladen
und die Bearbeitung von Bildern und Bilddaten sowie

zur Erstellung von Fotobichern; Telekommunikation



mittels Zurverfigungstellung einer Online-Plattform fir
die Bestellung von Produkten, auf welche Bilddaten

des Bestellers aufgebracht werden

Klasse 40: Dienstleistungen eines Fotolabors, namlich Erstellung
von  Fotobichern, Entwicklung von  Filmen,
Anfertigung von fotografischen Abzugen, Verviel-
faltigung von belichteten Filmen und Fotografien,
Ausdruck von Postern, Fotos und Fotobilchern,
Aufbringung von Bilddaten auf Waren durch Drucken,

Gravieren, Bugeln und/oder Pressen"

angemeldet worden ist.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefiihrt, dass es sich bei der angemel-
deten Marke insoweit um eine schlagwortartige beschreibende Angabe handele,
die zur Bezeichnung der Art und Verwendung der versagten Waren sowie zur Be-
zeichnung der Bestimmung der versagten Dienstleistungen dienen kénne (8 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die angemeldete Wortfolge kdnne als Hinweis darauf die-
nen, dass es sich bei den Waren "Alben" und "Druckereierzeugnisse" um ein reale
Bilcher in Papierform handele, deren Inhalt aus den eigenen Fotos des Kaufers
bzw. Bestellers bestehe, bzw. dass es sich bei den sonstigen Waren und den
Dienstleistungen um solche handele, die zur Herstellung eines Fotobuchs mit ei-
genen Fotos bestimmt und geeignet seien. Die sloganartige Wortfolge weise keine
Originalitat auf und erfordere zur Erfassung ihres beschreibenden Aussagegehalts
auch keinen Interpretationsaufwand, sondern erschopfe sich in ihrer rein be-
schreibenden Bedeutung. Die Frage der Unterscheidungskraft der angemeldeten

Marke hat die Markenstelle dahingestellt gelassen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie rdumt ein, dass der

Begriff "Fotobuch" fur digital gedruckte Blcher mit Fotos bereits Verwendung



finde, ist jedoch im Ubrigen der Ansicht, dass der angemeldete Slogan, anders als
etwa der Satz "lhre Fotos in einem Buch", die von der Anmeldung erfassten Wa-
ren und Dienstleistungen nicht unmittelbar i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-
schreibe. Bei den Waren und Dienstleistungen, fir die die Anmeldung zuriickge-
wiesen worden sei, handele es sich auch nicht nur um Bicher, sondern um zahl-
reiche andere Waren und Dienstleistungen. Der angemeldeten Marke fehle in Be-
zug auf diese Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungs-
krafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere aus der EuGH-Entscheidung
"Vorsprung durch Technik" (GRUR 2010, 228 ff.) ergebe sich, dass einer Marke
nicht allein deshalb die Unterscheidungskraft abgesprochen werden durfe, weil sie
eine einfache Sachaussage enthalte, wenn sie eine gewisse Originalitat und
Pragnanz aufweise und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkpro-
zess auslose. Bei der angemeldeten Marke kdonne der Verkehr nicht ohne Weite-
res auf die versagten Waren und Dienstleistungen schlieen. Erganzend verweist
die Anmelderin auf eine Anzahl von voreingetragenen, ihrer Ansicht nach ver-
gleichbaren Marken, die von Senaten des Bundespatentgerichts fur schutzfahig

erachtet worden sind.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 32 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. November 2010 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist unbegrindet. Der Eintragung der
angemeldeten Marke steht, wie die Markenstelle in dem mit der Beschwerde an-
gegriffenen Beschluss zu Recht und mit zutreffender Begriindung festgestellt hat,
fur die in der Anmeldung aufgefuihrten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 38 und 40 das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, well



die angemeldete Marke insoweit als Angabe Uber die Art, die Beschaffenheit oder
die Bestimmung dieser Waren und Dienstleistungen dienen kann. Angesichts die-
ses beschreibenden Charakters fehlt der angemeldeten Marke insoweit zudem
jegliche Unterscheidungskrafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdonnen. Eine Marke, die sich
aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, hat einen beschreibenden
Charakter im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn nicht ein merklicher Un-
terschied zwischen den einzelnen Wértern und der Summe ihrer Bestandteile be-
steht. Die bloRe Aneinanderreihung solcher beschreibender Bestandteile ohne
Vornahme einer ungewohnlichen Anderung, insbesondere syntaktischer oder se-
mantischer Art, fuhrt somit im Allgemeinen ebenfalls nur zu einer Marke, die aus-
schlie3lich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuUGH GRUR
Int. 2004, 410, 413 BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Die aus einer sprachregelgerechten Abfolge geldufiger deutscher Begriffe gebil-
dete Anmeldemarke weist - wie die Markenstelle in dem mit der Beschwerde an-
gegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt hat - einen Begriffsgehalt auf, der
dazu dienen kann, die Art, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der versagten
Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Fur die Waren der Klasse 16 "Alben;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Poster und Fotobicher” enthélt die angemel-
dete Marke eine beschreibende Aussage dahingehend, dass es sich dabei um
sog. Fotobicher in einer wirklichen, realen Form - z. B. in Papierform - handelt, die
die eigenen Fotos des Bestellers/Kaufers enthalten bzw. in die seine eigenen Fo-
tos aufgenommen werden konnen. Sie beschreibt damit unmittelbar die Art und
die Beschaffenheit dieser Waren. In Bezug auf die Ubrigen versagten Waren und

Dienstleistungen stellt die angemeldete Marke eine Angabe Uber deren Eignung



und Bestimmung dar, und zwar dahingehend, dass diese Waren und Dienst-
leistungen es ermoglichen, aus eigenen Fotos ein echtes Buch in Papierform zu
erstellen, sei es daheim am Bildschirm mittels einer dafir speziell entwickelten
Computersoftware und/oder unter Nutzung einer Online-Plattform, oder sei es

unter Einschaltung eines Fotolabors.

Eine Uber diese unmittelbar beschreibende Sachaussage hinausgehende sprach-
liche Originalitat oder Unbestimmtheit, die den Verkehr zur sprachlichen Analyse
oder zu einem sonstigen Nachdenken Uber die Bedeutung der Marke anregen
oder gar zwingen wuirde, weist die angemeldete Marke entgegen der Ansicht der
Anmelderin nicht auf, weshalb sich die Anmelderin auch nicht mit Erfolg auf die
EuGH-Entscheidung "Vorsprung durch Technik" (a. a. O.) berufen kann. Auch so-
weit die angemeldete Marke nicht als Sachangabe, sondern als Werbeslogan ge-
wertet und beurteilt wird, kann dies nicht zu einer fur die Anmelderin gunstigeren
Beurteilung der Schutzfahigkeit fuhren, weil an Werbeslogans keine anderen
rechtlichen Mal3stdbe anzulegen sind als an sonstige Markenkategorien (EuGH
GRUR 2004, 1027, Nr. 32 u. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die
teilweise Zuriickweisung der angemeldeten Marke durch die Markenstelle fur die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 40 gemal}
8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG halt damit auch unter Beriicksichtigung der Argumenta-
tion der Anmelderin in der Beschwerdebegriindung der sachlichen und rechtlichen

Nachprifung stand.

Der angemeldeten Marke fehlt dartber hinaus wegen ihres unmittelbar beschrei-
benden und zudem anpreisenden Charakters fur die zurtickgewiesenen Waren
und Dienstleistungen auch jegliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG). Kann der beschreibende Sinngehalt eines Zeichens (oder Slogans) ohne
Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst werden, gibt es nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keinen tatsachlichen Anhalt daftir, dass
der Verkehr die Angabe als herkunftshinweisendes Unterscheidungsmittel versteht



(BGH GRUR 2006, 850, Nr. 19, FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 825, Nr. 16
- Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Auch die Berufung der Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintra-
gungen kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, da selbst identische
Voreintragungen im Inland keinerlei verbindliche Bedeutung haben und es fir die
Frage der Eintragung einer angemeldeten Marke allein darauf ankommt, ob die
tatbestandlichen Voraussetzungen eines Schutzhindernisses gegeben sind (vgl.
u.a. EuGH GRUR 2009, 667, Nr.13 ff. -Bild.T-Online.de u. 2ZVS; BGH
GRUR 2011, 230, Nr. 10 - SUPERgirl). Die Prufung der angemeldeten Marke ist
auch ausschliel3lich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011,
400, Nr. 77 - Zahl 1000). Rechtliche Feststellungen zu anderen Markeneintragun-
gen sind daher weder geboten noch zulassig. Die von der Anmelderin in der Be-
schwerdebegriindung angefihrten, mit der angemeldeten Marke nicht identi-
schen, aber angeblich vergleichbaren Voreintragungen sind deshalb fur die Beur-
teilung der Schutzfahigkeit der vorliegend angemeldeten Marke rechtlich unbe-
achtlich.

Die Beschwerde der Anmelderin konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wissemann Hermann Reker
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http://Bild.T-Online.de

