BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 45/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 023 995.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftichen Verfahren am 28. November 2012 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Wortzeichen

Wir machen Kinderlachen

ist am 26. Juni 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur nachfolgende Dienstleistungen ange-

meldet worden:

Klasse 35:

Werbung, insbesondere zum Zwecke der Beschaffung von Spen-
den und Mitteln flur Stiftungszwecke; Geschaftsfihrung fir Dritte;
Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten, Beratung in Geschéfts-
angelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen fiir Dritte (Erwerb
von Waren und Dienstleistungen fur andere Unternehmen);
Geschaftsfuhrung fur Dritte von unselbstandigen Stiftungen; Ver-
waltung fremder Geschéaftsinteressen, namlich von unselbststandi-
gen Stiftungen; Sponsorensuche, namlich Durchfihrung von

Spenden- und Stiftungsaufrufen (Fundraising);

Klasse 36:
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilien-

wesen; Sammeln von Spenden fur Wohltatigkeitszwecke; finan-



zielles Sponsoring, insbesondere durch Zustiftungen und Schen-
kungen; Verwaltung von Spenden- und Stiftungsgeldern, Vermo-

gensverwaltung von unselbststandigen Stiftungen;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten;

Klasse 45:

Von Dritten erbrachte personliche und soziale Dienstleistungen
betreffend individuelle Bedurfnisse, insbesondere zur Hilfe fir
Dritte.

Mit Beschluss vom 11. Januar 2011 hat die Markenstelle fiir Klasse 35 die An-

meldung teilweise, namlich beziiglich folgender Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung, insbesondere zum Zwecke der Beschaffung von Spen-
den und Mitteln fur Stiftungszwecke; Beschaffungsdienstleis-
tungen fur Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen fir an-
dere Unternehmen); Sponsorensuche, namlich Durchfihrung von

Spenden- und Stiftungsaufrufen (Fundraising);

Klasse 36:

Finanzwesen; Geldgeschafte; Sammeln von Spenden fir Wohl-
tatigkeitszwecke; finanzielles Sponsoring, insbesondere durch Zu-
stiftungen und Schenkungen; Verwaltung von Spenden- und Stif-
tungsgeldern, Vermdgensverwaltung von unselbststandigen Stif-

tungen;



Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten;

Klasse 45:

Von Dritten erbrachte personliche und soziale Dienstleistungen
betreffend individuelle Bedurfnisse, insbesondere zur Hilfe fir
Dritte

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurickgewiesen.

Die sloganartige Wortfolge weise darauf hin, dass es sich um Dienstleistungen
handele, die in irgendeiner Weise geeignet seien, Kinder zum Lachen zu bringen
oder glucklich zu machen. Dies werde von den angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreisen unmittelbar verstanden. Alle beanspruchten Dienstleistungen
seien geeignet, Kinder glucklich zu machen. Wie dies geschehe, misse nicht ge-
nau definiert werden, da dies auf vielfaltige Weise geschehen koénne. Der Um-
stand, dass der Slogan kein korrektes Deutsch darstelle, da die Aussage korrekt
,Wir bringen Kinder zum Lachen“ heillen misse, mache die Aussage nicht un-
verstandlich. Denn eine entsprechende Verwendung des Wortes ,machen” tauche
in vielen vergleichbaren Slogans auf. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen

nicht davon aus, dass es nur eine Institution gebe, die Kinder gliicklich mache.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 12. August 2010, mit

der er sinngemal beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
11. Januar 2011 aufzuheben.



Die angemeldete Wortfolge beschreibe nicht die beanspruchten Dienstleistungen,
sondern lediglich ihre moglichen Folgen. Die Verbindung von ,Wir machen® und
,Kinderlachen® sei eine Neuschdpfung, der Unterscheidungskraft zukomme. Dies
gelte auch fur die in dem angegriffenen Beschluss zitierten Satzverbindungen, die

,Wir machen“ enthielten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet. Der Beschluss des DPMA ist recht-

mafig.

Der Anmelder hat gemaR 88 41, 37 Abs. 1, 33 Abs. 2 MarkenG i. V. m. 8 8 Mar-
kenG keinen Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens, da der
Eintragung ein absolutes Eintragungshindernis gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41
entgegensteht. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen
fur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft
fehlt.

Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter-
nehmen stammend kennzeichnet und diese Waren und Dienstleistungen somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608,
611 Rn. 66 g. — EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 133 — Marlene-
Dietrich-Bildnis II; 935 Rn. 8 — Die Vision; TRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSS-
BALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten



(EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 — Standbeutel; 229, 230 Rn. 27 — BiolD). Da
allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriin-
det, ist ein groRzugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu tberwinden (BGH a.a.O.
Marlene-Dietrich-Bildnis Il). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft sind einerseits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise,
wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, an-
gemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411,
412 Rn. 24 Matratzen Concord/Hukla). Ebenso ist zu bertcksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rn. 53 — Hen-
kel). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die mafgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus ge-
brauchlichen Waortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gelau-
figen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung oder in den Medien — stets nur als solche und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werden (BGH a.a.O0. — FUSSBALL WM 2006). Da-
raber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug
zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe
erschopfen (BGH GRUR 2010, 110 1102 Rn. 23 — TOOORY!).

Das angemeldete Zeichen ist eine sloganartige Wortfolge. Fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft solcher Marken sind keine strengeren Mal3stabe anzulegen
als bei sonstigen Zeichen. Daher ware es unzulassig, die Unterscheidungskraft
nur bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen wie etwa besonders phantasie-

vollen oder tberraschenden Wortfolgen zu bejahen; bei der Anwendung der allge-



meinen Mafl3stabe kann sich aber zeigen, dass die mal3geblichen Verkehrskreise
nicht jede Art von Zeichen notwendig in gleicher Weise wahrnehmen (BGH GRUR
2010, 935 ff. Rn 11 - Die Vision).

Der angemeldete Slogan ,Wir machen Kinderlachen® besteht aus einem ein-
fachen, unmittelbar verstandlichen deutschen Satz, in dem das Verb ,machen® mit
einem Akkusativobjekt verbunden ist. Die Verbindung des Verbs ,machen® mit
dem Wort ,(Kinder)lachen® ist zwar selten, aber grammatikalisch nicht falsch. Die
deutsche Sprache kennt die Begriffe ,Mut machen®, ,Kummer machen®. Auch die
Verbindung mit dem Verb ,lachen® ist lexikalisch nachweisbar, wenn auch veraltet
(,Das macht uns lachen® (Duden online)). Die angesprochenen Verkehrskreise
bestehen insbesondere hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 aus Un-
ternehmen und Stiftungen, also dem Fachverkehr, wahrend hinsichtlich der
Dienstleistungen der Klassen 36, 41 und 45 auch die allgemeinen Verbraucher an-
gesprochen sind. Beide Gruppen verstehen die inhaltliche Aussage des Zeichens
unmittelbar dahingehend, dass die beanspruchten Dienstleistungen Kinder zum
Lachen bringen bzw. glicklich machen. Denn glickliche Kinder werden ublicher-
weise lachend oder lachelnd dargestellt. Das Lachen oder Lacheln ist die Mimik,
mit der der Mensch Freude oder Zufriedenheit zum Ausdruck bringt. Daher wird es
haufig dem Geflhl der Freude gleichgestellt. Man sagt: ,Lach doch wieder!” um
das Gegenuber aufzufordern, nicht mehr traurig zu sein, ,Du hast gut lachen®, um
auszudrlcken, dass es jemandem gut geht, ,er hat nichts zu lachen®, wenn je-

mand schlecht behandelt wird.

Fir die Dienstleistungen der Klasse 41 ,Unterhaltung®; ,sportliche und kulturelle
Aktivitaten® ist die Wortfolge damit unmittelbar beschreibend. Sie bringt zum Aus-
druck, dass diese Dienstleistungen Kinder belustigen und unterhalten. Auch fir die
Dienstleistungen ,Erziehung“ und ,Ausbildung” wird das Publikum das Zeichen als
eine Sachaussage dahingehend verstehen, dass die Dienstleistungen Lerninhalte

kindgerecht und in humorvoller Weise vermitteln.



Zu der Dienstleistung der Klasse 45 ,Von Dritten erbrachte personliche und so-
ziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedurfnisse, insbesondere zur Hilfe
fur Dritte® ist der angemeldete Satz ebenfalls eine Sachaussage. Denn diese
Dienstleistungen konnen fur hilfsbedurftige Kinder erbracht werden und deren
Lebenssituation so verbessern, dass sie gliicklich sind und dies mit einem Lachen

zum Ausdruck bringen.

Fir die Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 weist der Slogan ,Wir machen
Kinderlachen® auf die Branche hin, in der die Dienstleistungen angeboten werden,
namlich Hilfsorganisationen und sonstige gemeinnutzige Einrichtungen, die Spen-
den sammeln, um dadurch mit Hilfsprojekten Kinder glticklich zu machen. Samt-
liche Dienstleistungen einschlie3lich des Immobilienwesens kénnen dazu dienen,
Spendengelder aufzubringen, ertragreich anzulegen oder zu verwalten. Fir Immo-
bilienwesen gilt insbesondere, dass Grundstiicke und/oder Hauser zur Unterbrin-
gung von Kindern erworben oder gemietet werden (vgl. SOS-Kinderdorf). Das
Spendenaufkommen in Deutschland betrug im Jahr 2011 rund ... Millionen € und
verteilt sich auf eine Vielzahl von Organisationen, die zum Sammeln gezieltes
Marketing betreiben. Da die Spendenbereitschaft fir Kinder besonders hoch ist,
steht das lachende oder traurige Kind im Mittelpunkt der Spendenwerbung einer
Vielzahl von Hilfsorganisationen. Damit ist die Wortfolge flr das angesprochene
Publikum nicht anders zu verstehen als eine fir diese Branche typische werbende
Aufforderung zur Unterstutzung von Organisationen, die die Lebenssituation von
Kindern verbessern und diese zum Lachen bringen. Die in Klasse 36 beanspruch-
ten Dienstleistungen konnen ebenfalls von Hilfsorganisationen erbracht werden
und damit dem Glick von Kindern dienen. Dazu gehort auch Finanzierung z.B. der
Ausbildung von Kindern. Gleiches gilt fur ,Finanzgeschafte“, denn auch zu ver-

gebende Kredite dienen unmittelbar dem Wohl von Kindern.



Damit enthalt das Zeichen auch fir die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36
eine klare inhaltliche Aussage und ist als betrieblicher Herkunftshinweis nicht

geeignet.

Grabrucker Kortge Uhlmann

Hu



