BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 554/20 An Verkindungs
statt zugestellt am
16. November 2023

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 021 735.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 5. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:161123B29Wpat554.20.0



1. Der Beschluss der Markenstelle fuir Klasse 16 des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 20. April 2020 wird aufgehoben, soweit die
angemeldete Marke 30 2019 021 735.3 fur die folgenden Waren und

Dienstleistungen zurtickgewiesen worden ist:

Klasse 09:

Klasse 16:

Softwaregestutztes = Personalmanagement;  Apps  zur
Personalgewinnung und Personalbindung; Bespielte Medien;
Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Datenspeicher-
gerate; Hullen fur Smartphones; Hullen fur Tablet-Computer;
Mauspads [Mausmatten]; USB-Sticks; Powerbanks; Virtual
Reality Spielsoftware; Virtual Reality Software fur Bildungs-
zwecke; Aufgezeichnete Daten; Software; Interaktive
Computersoftware; Herunterladbare Softwareapplikationen
zur Verwendung mit mobilen Geraten; Mobile Apps;

Blcher; Druckereierzeugnisse; Zeitschriften und Magazine,
insbesondere Kundenmagazine und Werbebeilagen sowie
Flyer und Plakate; Foto- und Sammleralben; Papier und
Pappe; Papier und Pappe [industriell]; Papier- und
Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Schreib- und
Stempelausristung; Taschen, Beutel und Waren flr
Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier,
Pappe oder Kunststoff; Abziehbilder; Anzeigekarten
[Papeteriewaren]; Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren];
Banner aus Papier; Bleistifte; Bleistifthalter; Blocke [Papier-
und Schreibwaren]; Briefpapier; Broschiren; Biroartikel
[ausgenommen Mdobel]; Clips fur Halter von Namensschildern
[BUroartikel]; Clips mit Aufrollmechanismus fiir Halter von
Namensschildern [Buroartikel]; Dokumentenhillen; Etiketten
aus Papier oder Pappe; Fahnchen aus Papier; Fahnen aus

Papier; Folien aus Kunststoff fur Verpackungszwecke; Folien



Klasse 18:

aus regenerierter Zellulose fur Verpackungszwecke;
Gedruckte Rabattcoupons; Glickwunschkarten; Handbucher;
Hefter [Blrogerate]; Hullen [Papier- und Schreibwaren];
Kalender; Karteikarten [Papier- und Schreibwaren]; Karten;
Kartenreiter; Kataloge; Klemmtafeln [Buroartikel]; Lehr- und
Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Lesezeichen;
Locher [Buroartikel]; Notizbticher; Notizklemmen
[Papeteriewaren]; Ordner [Buroartikel]; Papier; Papier- und
Schreibwaren; Papierservietten; Papiertaschenticher;
Papiertiten; Pappe; Postkarten; Prospekte; Rundschreiben;
Schachteln aus Papier oder Pappe; Schilder aus Papier und
Pappe; Schilder [Papiersiegel]; Schreibgerate; Schreibhefte;
Schreibmappen [Papeteriewaren]; Schreibmaterialien;
Schilerbedarf [Papier- und Schreibwaren]; Stempel,
Stempelhalter; Stempelkasten; Stempelkissen; Stempelunter-
lagen; Tintenstifte; Tischlaufer aus Papier; Tischtiicher aus
Papier; Tischwéasche aus Papier; Transparente [Papier- und
Schreibwaren]; Untersetzer aus Papier; Verpackungs-
beutel, -hdllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff;
Zeichenbltcke; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeitplane
[Drucksachen]; Zeitschriften; Zeitungen; Ablageboxen zur
Aufbewahrung von geschaftlichen und personlichen

Unterlagen; Adressblcher; Adressenschilder;

Gepéck, Taschen, Brieftaschen und andere
Tragebehdltnisse; Regen- und Sonnenschirme; Spazier-
stocke; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Babytrage-
beutel; Babytragetiicher; Badetaschen; Bekleidungsstiicke fiir
Haustiere; Bergstécke; Brieftaschen; Campingtaschen;
Chevreauleder [Ziegenleder]; Decken fur Tiere; Dokumenten-

koffer; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Einkaufsnetze;



Einkaufstaschen; Einkaufstaschen mit Rollen; Etiketten aus
Leder; Federfuhrungshulsen aus Leder; Fischbeinrippen fur
Schirme; Futtersédcke; Gehstocke; Geldborsen; Gepackan-
hanger; Geschirre fur Tiere; Halsbander fir Tiere; Handkoffer;
Handkoffergriffe; Handtaschen; Handtaschenkarkassen; Hut-
schachteln aus Leder; Jagdtaschen; Kartentaschen
[Brieftaschen]; Kéasten aus Leder oder aus Lederpappe;
Kasten und Dosen aus Vulkanfiber; Kleidersacke fur die
Reise; Kleine Handkoffer; Koffer mit Rollen; Kompressions-
beutel fur Gepack; Kosmetikkoffer; Kreditkartenetuis
[Brieftaschen]; Laufgurte fur Kinder; Lederfaden; Ledergurte;
Lederimitationen; Lederleinen; Lederpappe; Lederriemen
[Lederstreifen]; Lederschnire; Leere Werkzeugtaschen;
Maulkérbe; Mobelbeziige aus Leder; Mébellberziige aus
Leder; Moleskin [Fellimitation];  Motorisierte  Koffer;
Notenmappen; Randsels [Schulranzen japanischer Art];
Regenschirme; Regenschirmgriffe; Reisekoffer; Reise-
necessaires [Lederwaren]; Reisetaschen; Rucksécke;
Schirmstécke; Schlittschuhriemen; Schlisseletuis; Schul-
taschen; Schirmfutterale; Schulterriemen aus Leder;
Sitzstocke; Sonnenschirme; Sporttaschen;  Stockgriffe;
Tagungsmappen; Taschen; Tefillin [Gebetsriemen];
Tragegriffe fur Einkaufstaschen und -beutel; Verpackungs-
beutel, -taschen aus Leder; Visitenkartenetuis; Wander-

stocke;

Klasse 25: Bekleidungsstlcke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Absatze
fur  Schuhe; Anzige; Babyhdschen [Unterwésche],
Babywéasche; Badeanziige; Badehosen; Bademantel,
Bademiutzen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas [Tlcher

fur  Bekleidungszwecke]; Baskenmuitzen; Beinwéarmer;



Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidungssticke aus Papier;
Blendschutzschirme als Kopfbedeckungen; Boas
[Bekleidung]; Bodys [Unterbekleidung];  Boxershorts;
Bustenhalter; Chasubles; Damenkleider; Damenslips;
Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktiicher; Espadrilles;
Faschings-, Karnevalskostime; Fausthandschuhe
[Bekleidung]; Fischerwesten [Anglerwesten]; Frisierumhange;
FuRballschuhe; Gabardinebekleidung; Galoschen;
Gamaschen; Geldgurtel [Bekleidung]; Gleitschutz fur
FuBbekleidung; Girtel [Bekleidung]; Gymnastikbekleidung;
Gymnastikschuhe; Halbstiefel; Halstiicher; Handschuhe
[Bekleidung]; Hemdeinsatze; Hemden; Hemdplastrons;
Holzschuhe; Hosen; Hosenstege; Hosentrager; Huftgurtel;
Hute; Hutunterformen; Jacken; Jerseykleidung; Joppen [weite
Tuchjacken]; Judoanzuige; Kamisols; Kappchen
[Kopfbedeckungen]; Kapuzen; Karateanzige; Kimonos;
Konfektionierte Kleidereinlagen; Konfektionskleidung;
Korsettleibchen;  Korsetts  [Unterbekleidung];  Kragen
[Bekleidung]; Krawatten; Krawattentticher; Kurzérmelige
Hemden; Latzchen mit Armeln, nicht aus Papier; Latzchen,
nicht aus Papier; Lederbekleidung; Leggings [Hosen];
Leibwasche; Lose Kragen; Livreen; Manschetten
[Bekleidung]; Mantel; Mantillen; Mieder; Morgenmaéntel; Muffe
[Kleidungsstlicke]; Mutzen; Mutzenschirme; Nicht elektrisch
beheizte Ful3sdcke; Oberbekleidungsstiicke; Ohrenschitzer
[Bekleidung]; Overalls; Pantoffeln; Papierhiite [Bekleidung];
Parkas; Pelerinen; Pelze [Bekleidung]; Pelzgefltterte Mantel;
Petticoats; Ponchos; Pullover; Pyjamas; Radfahrerbe-
kleidung; Rahmen flir Schuhe; Regenbekleidung; Reithosen;
Rocke; Sandalen; Saris; Sarongs; Schals; Schals, Scharpen;

Schlafanziige; Schlafmasken; Schleier [Bekleidung]; Schleier



Klasse 35:

[Kopf-, Brustschleier]; Schnirstiefel; Schuhe [Halbschuhe];
Schurzen [Bekleidung]; Schweilaufsaugende Leibwésche;
Schweil3aufsaugende Socken; SchweilRaufsaugende
Strumpfe; Schweilfaufsaugende Unterbekleidungsstiicke;
Schweil3blatter; Skihandschuhe; Skischuhe; Skorts; Slips;
Socken; Sockenhalter; Sportschuhe; Sportschuhe
[Halbschuhe];  Sporttrikots;  Sportunterhemden;  Stiefel;
Stiefeletten;  Stirnb&nder  [Bekleidung];  Strandanzlge;
Strandschuhe; Strickwaren [Bekleidung]; Strumpfbander;
Striumpfe; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Sweater; T-Shirts;
Togen  [Bekleidungssticke];  Tragerkleider,  Turbane;
Turnanziige; Uberzieher [Bekleidung]; Uniformen; Unterbe-
kleidungssticke; Unterrocke; Vorgefertigte Kleidertaschen;
Wasserskianziuige; Westen; Zylinderhte;

Werbung, Marketing und Verkaufsforderung innerhalb und
aul3erhalb eines Unternehmens; Werbung, Marketing und
Mitarbeitergewinnung sowie Mitarbeiterbindung durch Out-of-
Home Medien und Social Media Kanéle; Geschaftsfihrung und
administrative Dienstleistungen; Beratungs- und Assistenz-
dienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufs-
forderung; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-,
Anreiz- und Bonusprogramme; Dienstleistungen in Bezug auf
Mitarbeiterbindungs-,  Anreiz- und Bonusprogramme,
Offentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Produktvorfiihrungen
und -prasentationen; Organisation von Werbeveranstaltungen;
Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsférdernden
Materialien; Zur Verfigung stellen von Werbeflachen,
Werbezeiten und Werbetragern; Marktforschung; Sammeln
und Systematisieren von Geschaftsdaten; Aufstellung von

Kosten-Preisanalysen; Sammeln und Zusammenstellen von



themenbezogenen Presseartikeln; Online-Werbung; Vermitt-
lung von Vertragen fur Dritte; Vermittlung von Vertragen fur
Dritte Uber die Erbringung von Dienstleistungen; Online
Werbung in Form von Bannern und Anzeigen; Bereitstellung
von Messestanden zur Unternehmenswerbung; Verteilung von
Werbematerial ~ [Flugblatter, = Prospekte,  Drucksachen,
Warenproben]; Verteilung von Prospekten und Warenmustern;
Personalmanagement und Personalrekrutierung; Informationen
in Bezug auf Arbeitsplatze und Aufstiegsmdglichkeiten
[Personalmanagementberatung]; Personal-, Stellenvermittlung;
Personalanwerbung und -vermittiung; Personalberatung;
Verwaltung von personellen Ressourcen; Einzelhandels- und
GroRhandelsdienstleistungen, auch Uber das Internet im
Bereich Drogeriewaren, Kosmetikwaren, Schodnheits- und
Pflegeprodukte, Korperpflegemittel, Hygienepréaparate,
Haushaltswaren, Arzneimittel, Bekleidungssticke, Nahrungs-
mittel und Getranke, Tabakwaren, Raucherartikel, Insekten-
schutzmittel und Insektenschutzartikel, Dekorationsartikel,
Gegenstande  fur die  Gartenarbeit, Mobel-  und
Einrichtungsgegenstande,  Kissen, Polster,  Sitzsacke,
Software, Informationstechnologische und audiovisuelle
Gerate, Massagegerate, Schmuckwaren, Zeitmessgerate,
Dekorations- und Kunstlerbedarfsmaterialien, Taschen, Beutel
und Waren fur Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus
Papier, Pappe oder Kunststoff, Papier- und Schreibwaren
sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Birsten, Pinsel und Besen
sowie Burstenmachermaterial, Geschirr, Kochgeschirr und
Behalter, Glaser, Trinkgefal3e, Besteck, Kichenhelfer und
Barzubeho¢r, Putzgerate und Putzzeug, Kosmetik- und
Toilettenutensilien sowie Badezimmerartikel, Haushaltsgegen-

stande fur Bekleidung und Schuhwaren, Textilwaren und



Textilersatzstoffe, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstlcke,
Schuhwaren, Accessoires fur Bekleidung Néahartikel, Garne,
Stoffe und schmickende textile Artikel, Haarschmuck,
Lockenwickler, Haarbefestigungsartikel und falsche Haare,
Sportartikel und -ausrustungen, Spielwaren, Spiele, Spielzeug
und Kuriositaten, Baby- und Kleinkindartikel, Teile und Zubehor
fur  Fahrzeuge,  Geschenksets, @ Sonnenschutz  und
Sonnenpflegeartikel, Mobiltelefonzubehér und —guthaben-
karten, Taschen, Beutel und Waren fir Verpackungs-, Einpack-
und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff, Papier-
und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Bursten,

Pinsel und Besen;

Klasse 38: Telekommunikation; Telekommunikation mittels Plattformen
und Portalen im Internet; Telekommunikationsdienste;
Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;
Computerkommunikations-  und  Internetzugriffsdienste;
Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und
Internetportale; Bereitstellung von Online-Foren; Ubermittlung
von elektronischer Post; Streaming von Daten; Ubermittlung
von Grul3karten tber das Internet; Verschaffen des Zugriffs zu
Datenbanken; Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu
Internet-Plattformen; Bereitstellung eines Benutzerzugangs
zu Internet-Portalen; Bereitstellung eines Zugangs zu
Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des
Zugangs zu einem Portal zur gemeinsamen Nutzung von
Videos; Kommunikation mittels Online-Blogs; Bereitstellung

einer Karriereseite in digitalen Medien;

Klasse 41: Unterhaltung und Sport; Audio-, Video- und Multimedia-
produktionen sowie Fotografieren; Verlags- und Berichts-



wesen; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte;
Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem
Computer]; Online Bereitstellung von nicht herunterladbaren
elektronischen Publikationen; Online-Publikation  von
elektronischen Buchern und Zeitschriften; Verfassen von
Texten; Bereitstellung von elektronischen Veroffentlichungen,
nicht zum Herunterladen; Herausgabe und Vero6ffentlichung
von Druckereierzeugnissen; Herausgabe von Druckerei-
erzeugnissen in elektronischer Form im Internet; Publikation
[Veroffentlichung und Herausgabe]; Audio- und Video-
produktion  sowie  Fotografieren;  Organisation  und
Durchfihrung  von  Konferenzen, Ausstellungen und
Wettbewerben; Auskinfte tUber Freizeitaktivitdten; Durchfiihren
von Gliicksspielen; Informationen dber Unterhaltungsveran-
staltungen; Unterhaltungsdienstleistungen; Organisation von
Modenschauen zu Unterhaltungszwecken; Veranstaltung von
Wettbewerben [Unterhaltung]; Veranstaltung von Lotterien;
Erteilen von Ausklnften zu Rennpferden [Sportveranstaltung];
Veranstaltung sportlicher Wettkdmpfe; Bereitstellung von nicht
herunterladbaren Online-Videos; Organisation und
Durchfiihrung von Veranstaltungen zu Zwecken der Mitarbeiter-
gewinnung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterférderung.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge
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MIT DIR SIND WIR WIR

ist am 19. September 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Markenregister fir die

nachfolgend aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

Klasse 16:

Softwaregestitztes Personalmanagement; Apps zur Personalgewinnung
und Personalbindung; Bespielte Medien; Brillen, Sonnenbrillen und
Kontaktlinsen; Datenspeichergerate; Hullen fur Smartphones; Hullen fur
Tablet-Computer; Mauspads [Mausmatten]; USB-Sticks; Powerbanks;
Virtual Reality Spielsoftware; Virtual Reality Software fir Bildungszwecke;
Aufgezeichnete  Daten;  Software; Interaktive  Computersoftware;
Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen

Geréaten; Mobile Apps;

Bucher; Druckereierzeugnisse; Zeitschriften und Magazine, insbesondere
Kundenmagazine und Werbebeilagen sowie Flyer und Plakate; Foto- und
Sammleralben; Papier und Pappe; Papier und Pappe [industriell]; Papier-
und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Schreib- und
Stempelausristung; Taschen, Beutel und Waren fir Verpackungs-,
Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff;
Abziehbilder;  Anzeigekarten [Papeteriewaren]; Aufkleber, Stickers
[Papeteriewaren]; Banner aus Papier; Bleistifte; Bleistifthalter; Blocke
[Papier- und Schreibwaren]; Briefpapier; Broschiren; Buroartikel
[ausgenommen Mobel]; Clips fur Halter von Namensschildern [Biroartikel];
Clips mit Aufrollmechanismus fir Halter von Namensschildern [Buroartikel];
Dokumentenhdillen; Etiketten aus Papier oder Pappe; Fédhnchen aus Papier;
Fahnen aus Papier; Folien aus Kunststoff fur Verpackungszwecke; Folien
aus regenerierter Zellulose fir Verpackungszwecke; Gedruckte
Rabattcoupons; Gliickwunschkarten; Handbiicher; Hefter [Birogerate];
Hullen [Papier- und Schreibwaren]; Kalender; Karteikarten [Papier- und
Schreibwaren]; Karten; Kartenreiter; Kataloge; Klemmtafeln [Biroartikel];
Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Lesezeichen; Locher
[Buroartikel]; Notizbucher; Notizklemmen [Papeteriewaren]; Ordner

[Buroartikel]; Papier; Papier- und Schreibwaren; Papierservietten;



Klasse 18:
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Papiertaschentiicher;  Papiertiten; Pappe; Postkarten; Prospekte;
Rundschreiben; Schachteln aus Papier oder Pappe; Schilder aus Papier und
Pappe; Schilder [Papiersiegel]; Schreibgeréte; Schreibhefte;
Schreibmappen [Papeteriewaren]; Schreibmaterialien; Schulerbedarf
[Papier- und Schreibwaren]; Stempel; Stempelhalter; Stempelkasten;
Stempelkissen; Stempelunterlagen; Tintenstifte; Tischlaufer aus Papier;
Tischtiicher aus Papier; Tischwasche aus Papier; Transparente [Papier- und
Schreibwaren]; Untersetzer aus Papier; Verpackungs-
beutel, -hillen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Zeichenblocke;
Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeitplane [Drucksachen]; Zeitschriften;
Zeitungen; Ablageboxen zur Aufbewahrung von geschéftlichen und

persénlichen Unterlagen; Adressbiicher; Adressenschilder;

Gepack, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehaltnisse; Regen- und
Sonnenschirme; Spazierstocke; Aktentaschen, Dokumentenmappen;
Babytragebeutel; Babytragetiicher; Badetaschen; Bekleidungsstiicke flr
Haustiere; Bergstocke; Brieftaschen; Campingtaschen; Chevreauleder
[Ziegenleder]; Decken fur Tiere; Dokumentenkoffer; Dosen aus Leder oder
Lederpappe; Einkaufsnetze; Einkaufstaschen; Einkaufstaschen mit Rollen;
Etiketten aus Leder; Federfuhrungshilsen aus Leder; Fischbeinrippen fur
Schirme; Futtersédcke; Gehstécke; Geldbdrsen; Gepackanhanger; Geschirre
fur Tiere; Halsbander fur Tiere; Handkoffer; Handkoffergriffe; Handtaschen;
Handtaschenkarkassen; Hutschachteln aus Leder; Jagdtaschen;
Kartentaschen [Brieftaschen]; Kasten aus Leder oder aus Lederpappe;
Kasten und Dosen aus Vulkanfiber; Kleidersicke fur die Reise; Kleine
Handkoffer; Koffer mit Rollen; Kompressionsbeutel fir Gepéck;
Kosmetikkoffer; Kreditkartenetuis [Brieftaschen]; Laufgurte fir Kinder;
Lederfaden; Ledergurte; Lederimitationen; Lederleinen; Lederpappe;
Lederriemen [Lederstreifen]; Lederschnire; Leere Werkzeugtaschen;
Maulkérbe; Mdbelbeziige aus Leder; Mdbeluberziige aus Leder; Moleskin
[Fellimitation]; Motorisierte Koffer; Notenmappen; Randsels [Schulranzen
japanischer Art]; Regenschirme; Regenschirmgriffe; Reisekoffer;
Reisenecessaires [Lederwaren]; Reisetaschen; Rucksacke; Schirmstdcke;
Schlittschuhriemen;  Schlusseletuis;  Schultaschen;  Schirmfutterale;
Schulterriemen aus Leder; Sitzstdcke; Sonnenschirme; Sporttaschen;

Stockgriffe; Tagungsmappen; Taschen; Tefillin [Gebetsriemen]; Tragegriffe



Klasse 25:
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fur Einkaufstaschen und -beutel; Verpackungsbeutel, -taschen aus Leder;
Visitenkartenetuis; Wanderstocke;

Bekleidungsstucke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Abséatze fiur Schuhe;
Anzlge; Babyhdschen [Unterwasche]; Babywésche; Badeanziige;
Badehosen; Bademéntel;, Bademutzen; Badesandalen; Badeschuhe;
Bandanas [Tlcher fir Bekleidungszwecke]; Baskenmutzen; Beinwéarmer;
Bekleidung aus  Lederimitat; Bekleidungssticke aus  Papier;
Blendschutzschirme als Kopfbedeckungen; Boas [Bekleidung]; Bodys
[Unterbekleidung]; Boxershorts; Blstenhalter; Chasubles; Damenkleider;
Damenslips; Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktiicher; Espadrilles;
Faschings-, Karnevalskostime; Fausthandschuhe [Bekleidung];
Fischerwesten [Anglerwesten]; Frisierumhange; FulRballschuhe;
Gabardinebekleidung; Galoschen; Gamaschen; Geldgurtel [Bekleidung];
Gleitschutz fur FuBbekleidung; Gurtel [Bekleidung]; Gymnastikbekleidung;
Gymnastikschuhe; Halbstiefel; Halstlicher; Handschuhe [Bekleidung];
Hemdeinsatze; Hemden; Hemdplastrons; Holzschuhe; Hosen; Hosenstege;
Hosentrager; Huftgurtel; Hute; Hutunterformen; Jacken; Jerseykleidung;
Joppen [weite Tuchjacken]; Judoanzige; Kamisols; Képpchen
[Kopfbedeckungen]; Kapuzen; Karateanziige; Kimonos; Konfektionierte
Kleidereinlagen; Konfektionskleidung; Korsettleibchen; Korsetts
[Unterbekleidung]; Kragen [Bekleidung]; Krawatten; Krawattentlcher;
Kurzarmelige Hemden; Latzchen mit Armeln, nicht aus Papier; Latzchen,
nicht aus Papier; Lederbekleidung; Leggings [Hosen]; Leibwéasche; Lose
Kragen; Livreen; Manschetten [Bekleidung]; Mantel; Mantillen; Mieder;
Morgenmantel; Muffe [Kleidungsstiicke]; Mitzen; Mutzenschirme; Nicht
elektrisch beheizte FuRséacke; Oberbekleidungsstiicke; Ohrenschitzer
[Bekleidung]; Overalls; Pantoffeln; Papierhiite [Bekleidung]; Parkas;
Pelerinen; Pelze [Bekleidung]; Pelzgefutterte Mantel; Petticoats; Ponchos;
Pullover; Pyjamas; Radfahrerbekleidung; Rahmen fur Schuhe;
Regenbekleidung; Reithosen; Récke; Sandalen; Saris; Sarongs; Schals;
Schals, Schéarpen; Schlafanziige; Schlafmasken; Schleier [Bekleidung];

Schleier [Kopf-, Brustschleier]; Schnirstiefel; Schuhe [Halbschuhe];

Schirzen [Bekleidung]; SchweilRaufsaugende Leibwésche;
SchweiRaufsaugende Socken; Schweilaufsaugende Strimpfe;
SchweiRaufsaugende Unterbekleidungsstiicke; Schweil3blatter;

Skihandschuhe; Skischuhe; Skorts; Slips; Socken; Sockenhalter;



Klasse 35:
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Sportschuhe; Sportschuhe [Halbschuhe]; Sporttrikots; Sportunterhemden;
Stiefel; Stiefeletten; Stirnbander [Bekleidung]; Strandanziige; Strandschuhe;
Strickwaren [Bekleidung]; Strumpfbander; Strumpfe; Strumpfhalter;
Strumpfhosen; Sweater; T-Shirts;  Togen [Bekleidungsstuicke];
Tragerkleider; Turbane; Turnanziige; Uberzieher [Bekleidung]; Uniformen;
Unterbekleidungsstiicke;  Unterrocke;  Vorgefertigte  Kleidertaschen;
Wasserskianziige; Westen; Zylinderhute;

Werbung, Marketing und Verkaufsférderung innerhalb und auf3erhalb eines
Unternehmens; Werbung, Marketing und Mitarbeitergewinnung sowie
Mitarbeiterbindung durch Out-of-Home Medien und Social Media Kanéle;
Geschéftsfuhrung und administrative Dienstleistungen; Beratungs- und
Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsférderung;
Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und
Bonusprogramme; Dienstleistungen in Bezug auf Mitarbeiterbindungs-,
Anreiz- und Bonusprogramme; Offentlichkeitsarbeit [Public Relations];
Produktvorfihrungen und -prasentationen; Organisation von
Werbeveranstaltungen;  Verteilung von Werbe-, Marketing- und
verkaufsférdernden Materialien; Zur Verfligung stellen von Werbeflachen,
Werbezeiten und Werbetragern; Marktforschung; Sammeln und
Systematisieren von  Geschéftsdaten; Aufstellung von  Kosten-
Preisanalysen; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen
Presseartikeln; Online-Werbung; Vermittlung von Vertragen fur Dritte;
Vermittlung von Vertragen fur Dritte 0Uber die Erbringung von
Dienstleistungen; Online Werbung in Form von Bannern und Anzeigen;
Bereitstellung von Messestanden zur Unternehmenswerbung; Verteilung
von Werbematerial [Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben];
Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Personalmanagement und
Personalrekrutierung; Informationen in Bezug auf Arbeitsplatze und
Aufstiegsmaglichkeiten [Personalmanagementberatung]; Personal-,
Stellenvermittlung; Personalanwerbung und -vermittlung; Personalberatung;
Verwaltung von personellen Ressourcen; Einzelhandels- und
Grol3handelsdienstleistungen, auch Uber das Internet im Bereich
Drogeriewaren, Kosmetikwaren, Schoénheits- und Pflegeprodukte,
Korperpflegemittel, Hygienepraparate, Haushaltswaren, Arzneimittel,
Bekleidungsstiicke, Nahrungsmittel und Getrdnke, Tabakwaren,

Raucherartikel, Insektenschutzmittel und Insektenschutzartikel,



Klasse 38:

Klasse 41:
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Dekorationsartikel, Gegenstéande fir die Gartenarbeit, Mobel- und
Einrichtungsgegenstande, Kissen, Polster, Sitzsacke, Software,
Informationstechnologische und audiovisuelle Gerate, Massagegeréte,
Schmuckwaren, Zeitmessgerate, Dekorations- und
Kinstlerbedarfsmaterialien, Taschen, Beutel und Waren fur Verpackungs-,
Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff, Papier- und
Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Bursten, Pinsel und Besen
sowie Burstenmachermaterial, Geschirr, Kochgeschirr und Behalter, Glaser,
Trinkgefalle, Besteck, Klchenhelfer und Barzubehor, Putzgerdte und
Putzzeug, Kosmetik- und Toilettenutensilien sowie Badezimmerartikel,
Haushaltsgegenstande fir Bekleidung und Schuhwaren, Textilwaren und
Textilersatzstoffe, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,
Accessoires fur Bekleidung Néahartikel, Garne, Stoffe und schmickende
textile Artikel, Haarschmuck, Lockenwickler, Haarbefestigungsartikel und
falsche Haare, Sportartikel und -ausriistungen, Spielwaren, Spiele,
Spielzeug und Kuriositaten, Baby- und Kleinkindartikel, Teile und Zubehor
fur Fahrzeuge, Geschenksets, Sonnenschutz und Sonnenpflegeartikel,
Mobiltelefonzubehdr und -guthabenkarten, Taschen, Beutel und Waren fir
Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder
Kunststoff, Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel,

Bursten, Pinsel und Besen;

Telekommunikation; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im
Internet; Telekommunikationsdienste; Ausstrahlung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen; Computerkommunikations- und Internetzugriffs-
dienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und
Internetportale; Bereitstellung von Online-Foren; Ubermittiung von
elektronischer Post; Streaming von Daten; Ubermittlung von GruRBKarten
Uber das Internet; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Bereitstellung
eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen; Bereitstellung eines
Benutzerzugangs zu Internet-Portalen; Bereitstellung eines Zugangs zu
Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugangs zu einem
Portal zur gemeinsamen Nutzung von Videos; Kommunikation mittels

Online-Blogs; Bereitstellung einer Karriereseite in digitalen Medien;

Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Audio-, Video- und

Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Verlags- und Berichtswesen;
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Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Desktop-Publishing
[Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Online Bereitstellung von
nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Online-Publikation von
elektronischen Bulchern und Zeitschriften; Verfassen von Texten;
Bereitstellung von elektronischen  Veroffentlichungen, nicht zum
Herunterladen; Herausgabe und Veroffentlichung von
Druckereierzeugnissen; Herausgabe von Druckereierzeugnissen in
elektronischer Form im Internet; Publikation [Veroffentlichung und
Herausgabe]; Audio- und Videoproduktion sowie Fotografieren; Bildung,
Erziehung und Unterricht; Organisation und Durchfiihrung von Konferenzen,
Ausstellungen und Wettbewerben; Auskiinfte Uber Freizeitaktivitaten;
Durchfuhren von Glicksspielen; Informationen Uber Unterhaltungs-
veranstaltungen;  Unterhaltungsdienstleistungen;  Organisation  von
Modenschauen  zu Unterhaltungszwecken;  Veranstaltung  von
Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Veranstaltung von Lotterien;
Erteilen von Auskinften zu Rennpferden [Sportveranstaltung];
Veranstaltung  sportlicher Wettkampfe; Bereitstellung von  nicht
herunterladbaren Online-Videos; Organisation und Durchfilhrung von
Veranstaltungen zu Zwecken der Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung

und Mitarbeiterforderung.

Mit Beschluss vom 20. April 2020 hat die Markenstelle fur Klasse 16 des DPMA die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaR 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen.

Die angesprochenen Verkehrskreise wirden in dem angemeldeten Zeichen - und
zwar in jeder seiner Bedeutungen - lediglich eine werbeanpreisende Aussage
erkennen. In erster Linie werde ,MIT DIR SIND WIR WIR* als Danksagung an den
Kunden aufgefasst, namlich, dass der Anbieter nur durch den angesprochenen
Verbraucher zu dem geworden sei, was er ist. Zudem konne das Zeichen ,auch als
zukunftige Ankundigung der Vollkommenheit verstanden werden, wenn der
angesprochene Rezipient Teil des ,wir* wird oder in Anlehnung an den Satz, ‘Mit Dir
sind wir wer', dass der angesprochene Verbraucher erst zur entsprechenden
Selbstwahrnehmung fuahrt und fur ein gewisses Wertgefuhl verantwortlich ist.”
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Verschiedene Verstdndnismaoglichkeiten schléssen die Annahme fehlender
Unterscheidungskraft nicht aus. Es gentige vielmehr, wenn die Verkehrsteilnehmer
dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage
mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen kénnten. Anders als die Anmelderin
meine, verleihe auch die vom Ublichen, grammatikalisch korrekten
(Sprach-)Gebrauch abweichende Verwendung des Personalpronomens ,wir* als
Objekt und die direkte Aneinanderreihung und Wortdopplung (,wir wir”), mit der der
bei gewohnlichen Werbebotschaften im Vordergrund stehende Lesefluss
unterbrochen werde, dem angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft. Auch
bei sehr unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen kdénne — wie hier — eine
pauschale Begrindung in Betracht kommen, wenn die angemeldete Marke eine
allgemeine Werbeaussage darstelle, die erfahrungsgeman in einem sehr breiten
Waren- und Dienstleistungsspektrum verwendet werden konne. Deshalb sei die
Unterscheidungskraft aus denselben Erwé&gungen fir alle von der Anmeldung
umfassten Waren und Dienstleistungen abzusprechen. Die von der Anmelderin
angesprochenen vermeintlichen Voreintragungen seien weder vergleichbar noch
bindend.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stinden keine Schutzhindernisse
entgegen. Denn nur wenn der Gehalt eines Slogans nicht Gber das Niveau einer
Ublichen anpreisenden Werbeaussage hinausgehe, koénne diesem die
Unterscheidungskraft ausnahmsweise abgesprochen werden. Dies sei hier jedoch
nicht der Fall. Es handele sich nicht um eine schlichte Zusammenstellung
gebrauchlicher Woérter der deutschen Sprache, sondern um ein fantasievolles
Wortspiel, dessen Bedeutungsgehalt durch plakative Widerspruchlichkeit quasi als
mehrteiliges Oxymoron wirke. Daher weise der Slogan ,Mit dir sind wir wir!" den
erforderlichen Grad an Originalitat und Pragnanz auf. Die Doppelung des ,wir", die
das Ende des Slogans betone und damit vom durchschnittlichen Sprachgebrauch

abweiche, rege zum Nachdenken an. Auch stehe einem Schutz als Marke nicht
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entgegen, dass unter Umstdnden einzelne Teile des Slogans im allgemeinen
Sprachgebrauch ublich seien. Die Rechercheergebnisse der Markenstelle und des
Senats zeigten jedoch noch nicht einmal dies. Im Hinblick auf die Google-
Recherche des Senats sei festzustellen, dass die Verwendung durch Dritte
uberwiegend nach der Anmeldung der Marke ,MIT DIR SIND WIR WIR* liege. Den
aufgefundenen Treffern stehe mindestens eine gleiche Zahl an Fundstellen
gegenuber, die auf die Beschwerdeflhrerin hinwiesen. Ein beschreibender
Charakter des Zeichens konne schon aus diesem Grund nicht angenommen
werden. Es werde zudem auf den Nike-Slogan ,just do it“ verwiesen, der bereits seit
1997 in der EU Schutz geniel3e. Wie bei diesem gehe die Wirkung des Claims auch
hier deutlich Uber eine Werbeanpreisung hinaus. Ferner werde auf ,Wir lieben
Lebensmittel* der Edeka oder ,lch liebe es" einer bekannten Fastfood-Kette
hingewiesen. Auch hier seien einfache Worter der deutschen Sprache kombiniert
worden. Die Slogans seien dennoch unverwechselbar und wirden nur mit dem

jeweiligen Anmelder verbunden.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 20. April 2020 wird aufgehoben.
Der Senat hat mit der Ladung zum Termin vom 7. Juni 2023 weitere
Rechercheunterlagen tbermittelt und seine vorlaufige Rechtsauffassung dargelegt,

wonach die Beschwerde teilweise nicht erfolgreich sei dirfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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Die gemal’ 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache im
tenorierten Umfang Erfolg; im Ubrigen ist sie unbegrindet.

Das angemeldete Zeichen MIT DIR SIND WIR WIR ist im Umfang der
Dienstleistungen ,Bildung, Erziehung; Bildung, Erziehung und Unterricht;
Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung]* wegen fehlender
Unterscheidungskraft zu Recht gem. § 37 Abs. 1 und 5 MarkenG zuriickgewiesen
worden. Fur die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen bestehen

hingegen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

I. Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 — Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN
DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/HABM
[Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. — EUROHYPO; BGH GRUR
2020, 411 Rn. 10 — #darferdas? Il, GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-
Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 — for you; GRUR
2013, 731 Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat). Denn die
Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewdahrleisten (EuGH a. a. O. —
Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. — #darferdas? Il; a. a. O.
— OUl). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begriindet, ist ein grol3ziigiger MalRstab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt, um das Schutzhindernis
zu Uberwinden (BGH a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. — OUI). Ebenso
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ist zu bericksichtigen, 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 Rn. 53 — Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 — Pippi Langstrumpf-
Marke; a. a. O. Rn. 10 — OUI; a. a. O. Rn. 16 — for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 —
Gute Laune Drops).

Mal3geblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (EUGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 — SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 -

grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.
86 — Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn.
11 — Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wdortern oder Wendungen
der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr —
etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR
2020, 411 Rn. 10 — #darferdas? 1l; GRUR 2016, 934 Rn. 12 — OUI; GRUR 2014,
872 Rn. 21 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 — HOT; GRUR 2012,
1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 — Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 — hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard). Dariber hinaus
besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande

beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht
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unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen
hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschopfen
(BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 — #darferdas?; a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke;
a. a. O. Rn. 16 — Gute Laune Drops).

Dabei sind an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und
Slogans keine strengeren Malistabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen
(EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 — Smart/HABM [WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 — Audi/HABM [Vorsprung durch Technik];
GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 — Erpo Mobbelwerk [Das Prinzip der
Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rn. 17 - for you). Von mangelnder
Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden
Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen.
Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht
notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Markenkategorien.
Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausiben,
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen
Slogans gewohnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
schlieBen (vgl. EUGH a. a. O. Rn. 35 — Erpo Madbelwerk [Das Prinzip der
Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2000, 882, 883 — Buicher flir eine bessere Welt; BGH
GRUR 2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft). Wortfolgen, die nach Art eines
Slogans gebildet sind, wird der Verkehr daher als eine Beschreibung oder
Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und
Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 35 — Das Prinzip der
Bequemlichkeit; BGH GRUR 2000, 882, 883 — Buicher fiir eine bessere Welt; GRUR
2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft). Demgegeniber kdnnen — auch wenn sie
keine notwendige Voraussetzung fur die Feststellung der Unterscheidungskraft
darstellen — die Kiirze, eine gewisse Originalitat sowie die Prdgnanz einer Wortfolge
Indizien fur die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis sein. Auch die
Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurftigkeit einer Wortfolge kann einen

Anhaltspunkt fur eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH a. a. O. Rn.
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47 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2013, 552 Rn. 9 —
Deutschlands schonste Seiten).

[I. Nach den vorgenannten Grundsatzen verfugt das Anmeldezeichen MIT DIR

SIND WIR WIR teilweise nicht Uber das erforderliche Mal3 an Unterscheidungskraft.

1. Die beanspruchten Waren der Klassen 16, 18 und 25 sowie der Grofteil der
Waren in Klasse 9 wenden sich Uberwiegend an breite Verkehrskreise. Gleiches gilt
fur die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38, verschiedene
Dienstleistungen der Klasse 41 und die Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35.
Hingegen richten sich die Ubrigen Dienstleistungen der Klasse 35,
~Softwaregestitztes Personalmanagement” in Klasse 9 sowie z. B. ,Berichtswesen;
Organisation und Durchfiuhrung von Veranstaltungen zu Zwecken der
Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterférderung” der Klasse 41

vor allem an Unternehmen bei ihrer geschaftlichen Tatigkeit.

2. Die aus einfachen Wortern der deutschen Sprache gebildete Wortfolge MIT DIR
SIND WIR WIR besagt, dass die Identitat der/des Anbieter/s (WIR) mit dem direkt
angesprochenen Adressaten (,MIT DIR") erst vervollstandigt bzw. ,komplett* ist und

zum — gemeinsamen — ,WIR" wird.

Den angesprochenen Verkehrskreisen ist diese Bedeutung durchaus verstandlich,
da sie an eine Verwendung von Wortfolgen wie ,mit Dir....“ bzw. ,...sind wir..”
gewohnt sind (vgl. Rechercheergebnisse des Senats zu einer Abfrage in der
Datenbank ,slogans.de”, Anlage 1 und 2 zur Ladung vom 7. Juni 2023, Bl. 40 — 47
d. A.: ,Erst mit dir wird’'s legendar”; ,Es beginnt mit dir“; ,Die Starke sei mit dir*; ,Das
macht was mit dir!*; ,Hier sind wir WIR.*; ,Die Zukunft sind wir!*; ,Gemeinsam sind
wir stark.”; ,Zusammen sind wir mehr.”; ,Zusammen sind wir brillant.”; ,Zusammen
sind wir mehr als eine Bank®). Auch die Verwendung der ersten vier Worte der
beanspruchten Wortfolge ,Mit dir sind wir..." ist bereits vor dem Anmeldezeitpunkt

nachweisbar: ,Mit Dir sind wir eine Familie* aus dem Jahr 2008, ,Mit Dir sind wir
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vier* (2012) oder ,Mit Dir sind wir viele* (2010); ,Mit Dir sind wir die GEW — GEW
Berlin“; vgl. Anlage 3, Bl. 48 ff. d. A.).

3. FuUr die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen beinhaltet das
Anmeldezeichen allerdings weder eine Sachaussage, noch kann festgestellt
werden, dass es in diesem Umfang stets nur als Werbeaussage ohne
Unterscheidungskraft aufgefasst werden kann. Der Slogan mag zwar - ahnlich wie
das alleinstehende ,W!R* (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.01.2018,
29 W (pat) 532/16 — WIR) — auf einen Zusammenhalt, das Vorhandensein einer
Gemeinschaft oder auf eine gewisse Vertrautheit mit dem Angesprochenen
hinweisen. Ein beschreibender Bezug oder eine rein verkaufsférdernde
Kundenansprache zum Erwerb des Produkts oder der Inanspruchnahme der
Dienstleistung lieBe sich dagegen allenfalls nach mehreren gedanklichen
Zwischenschritten ermitteln.

Weder die Markenstelle noch der Senat konnten bei der Recherche Nachweise
ausfindig machen, wonach die Verwendung eines entsprechenden Slogans fiir die
im Tenor genannten Waren der Klassen 9, 16, 18 und 25 sowie Dienstleistungen
der Klassen 35, 38 und teilweise der Klasse 41 ublich oder gebrauchlich ist.

Der angemeldete Slogan eignet sich im Hinblick auf die Waren der Klassen 9 und
16 — z. B. Software, bespielte Medien oder Druckereierzeugnisse aller Art — auch
nicht als Inhalts- oder Themenangabe, da er zu vage gehalten ist. Insbesondere die
Wiederholung des Wortes ,WIR" lasst ndmlich offen, wer damit gemeint ist, worin
das WIR besteht und wie der angesprochene Verbraucher — hier z. B. der Kaufer
von Software oder Bilchern — dazu beitragt, diese Gemeinschaft zu

vervollstandigen.

Auf dem Bekleidungssektor, und teilweise auch bei Taschen, ist es zwar schon seit
langem  Ublich, insbesondere  T-Shirts, Kapuzenpullis, Jacken und
Kopfbedeckungen wie Caps oder Beanies mit Sprichen zu verschiedensten

Themen zu bedrucken, dies deutlich nach auf3en zu zeigen und im Rahmen der
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Produktbeschreibung herauszustellen, da insoweit dem Motiv fur die
Kaufentscheidung wesentliche Bedeutung zukommt. Grof3flachig bzw. préasent
aufgedruckte Begriffe, Statements und bekenntnishafte Aussagen sind dabei
besonders beliebt. Ein typisches bekenntnishaftes Motto oder Statement ist in der
angemeldeten Wortfolge jedoch nicht zu sehen. Dies gilt erst Recht fur die tbrigen
Waren der Klassen 18 und 25, bei denen die Verwendung von Botschaften weit
weniger Ublich ist. Zudem finden sich nach der Recherche des Senats keine
Anbieter, die ihre entsprechenden Waren mit dem hier angemeldeten Zeichen

bedrucken.

Fur Dienstleistungen im Bereich der Werbung, des Marketings und der
Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie erst Recht fur Waren, die hierfur
unterstitzend zum Einsatz kommen, wie z. B. softwaregestitztes
Personalmanagement oder Apps zur Personalgewinnung und Personalbindung,
bedirfte es (mindestens) eines Zwischenschrittes, um zu einer beschreibenden
Bedeutung des angemeldeten Zeichens zu gelangen. Zwar ist es in den genannten
Bereichen blich, (potentielle) Mitarbeiter z. B. in Stellenanzeigen,
Personalbindungsprogrammen, aber auch bei der Personalberatung oder
Stellenvermittiung — nicht zuletzt im Rahmen des ,Employer Branding® - direkt
anzusprechen und ihnen dann mit allgemein gehaltenen kurzen Satzen wie ,erst
mit Dir sind wir komplett* oder ,Du bist einzigartig — und damit perfekt fir unser
Team®, ,Perfekt, genau Dich suchen wir®, etc. zu vermitteln, wie wichtig sie fir den
Arbeitgeber sind. Diese Angebote werden jedoch, anders als die hier
beanspruchten Dienstleistungen, im Verhéltnis zwischen Arbeitgeber und
(potentiellem) Mitarbeiter gemacht. Es handelt sich dabei nicht um — in der Regel
kostenpflichtige — Dienstleistungen im Sinne der Klasse 41, die ,fur Dritte®, mithin
von Personaldienstleistern und -vermittlern bzw. Werbeagenturen und
Eventmanagementunternehmen im Verhaltnis zum Arbeitgeber erbracht werden.
Um angesichts dieser Konstellation zu einer beschreibenden Bedeutung des

Slogans im Sinne eines Angebots einer Dienstleistung eines Dritten zu gelangen,
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mit der der Arbeitgeber Mitarbeiter fir sich gewinnen bzw. binden kann, wéaren
jedoch mehrere analysierende Gedankenschritte erforderlich.

Auch die Dienstleistungen der Telekommunikation und die Verlagsdienstleistungen

werden mit der angemeldeten Wortfolge nicht sachbeschreibend bezeichnet.

4. Anders verhélt es sich dagegen mit den Dienstleistungen ,Bildung, Erziehung;
Bildung, Erziehung und Unterricht; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung]®

der Klasse 41. Fir diese ist das angemeldete Zeichen nicht schutzfahig.

a. Fur die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist zwar grundsatzlich weder
ein Nachweis erforderlich, noch - wie die Beschwerdeflhrerin meint - dass die
Angabe bereits im Verkehr gelaufig ist oder verwendet wird. Unerheblich ist zudem,
ob es sich um eine Wortneuschopfung handelt (vgl. EUGH GRUR 2004, 146 Rn. 32
— Doublemint; GRUR 2004, 680 Rn. 38 — BIOMILD; BPatG, Beschluss vom
06.12.2021, 25 W (pat) 32/20 — WELLSWEET; Beschluss vom 20.12.2021,
29 W (pat) 527/21 - Sportbokx; Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8
Rn. 222). Im Hinblick auf die vorgenannten Dienstleistungen hat die Recherche des
Senats jedoch ergeben, dass das Anmeldezeichen im Bereich der Pflege,
Betreuung und bei sozialen Themen bereits Verwendung findet (z. B. ,Ri Ra
Rasselbande — Nur mit Dir sind wir Wir* vgl. Anlage 2, BI. 47; ,Vielfalt leben — nur
mit dir sind wir WIR"; ,Erst mit DIR sind wir WIR"; ,Das WIR macht den Unterschied!
...und nur mit DIR sind wir WIR — werde jetzt Teil unseres Pflegeteams!”
Anlagenkonvolut 4, Bl. 52 ff. d. A.).

b. Zwar beschreibt das angemeldete Zeichen die Dienstleistungen ,Bildung,
Erziehung und Unterricht; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung]* auch hier
nicht unmittelbar, es besteht aber ein enger beschreibender Bezug. Im Erziehungs-
und Bildungsbereich ist es ublich, sich werbend direkt an die angesprochenen
Kreise zu wenden und dabei wichtige Kernpunkte des Konzepts schlagwortartig

herauszustellen, wie auch die mit der Ladung tbermittelten Rechercheergebnisse
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des Senats zeigen (vgl. Anlagenkonvolut 4, BIl. 52 ff. d. A.). So wird z. B. unter der
seit 2012 verwendeten Uberschrift ,Vielfalt leben - nur mit dir sind wir WIR® fiir eine
Inklusions-Kindertagesstatte mit den Worten geworben: ,,...bietet Kindern mit und
ohne Forderbedarf einen Ort der Gemeinschaft. Im Mittelpunkt der padagogischen
Arbeit steht die individuelle Férderung der Kinder...“ und ,Neben der Akzeptanz des
Kindes wird die Individualitat bewusst in den Entwicklungsprozess einbezogen und
gefordert.” (vgl. Bl. 59 Rs. d. A.). Der Verkehr wird daher in dem angemeldeten
Zeichen lediglich einen Ublichen, die Zielgruppe direkt ansprechenden Hinweis
sehen, dass das Team, die Gruppe, etc. erst mit der konkret adressierten Person
komplett ist, bei den Angeboten ein besonderes Augenmerk auf die Bedurfnisse
jedes Einzelnen gelegt wird und das Miteinander im Vordergrund steht. Einen
Herkunftshinweis werden die angesprochenen Verkehrskreise dem angemeldeten

Zeichen daher nicht entnehmen.

c. Soweit die Beschwerdefihrerin ohne Hinweis auf entsprechende
Registernummern in Slogans anderer Unternehmen einen Hinweis auf
vermeintliche Voreintragungen sehen moéchte, so sind ,just do it*, ,Wir lieben
Lebensmittel“ und ,Ich liebe es” schon von der Zeichenbildung her nicht mit dem
angemeldeten Zeichen vergleichbar. ,Wir lieben Lebensmittel* ist zudem lediglich
als ,EDEKA - Wir lieben Lebensmittel* (vgl. Registernummer 304 47 914)
eingetragen, so dass dort bereits der zusatzliche Firmenname zur Eintragung
gefuhrt haben durfte. ,Ich liebe es* ist weitgehend fur andere Waren und
Dienstleistungen registriert (vgl. Registernummern 303 27 821 und UM 009523374),
so dass auch diesbeziiglich keine Vergleichbarkeit besteht. Gleiches gilt im Ubrigen
fur ,Just do it* (vgl. insbesondere UM 000514984; UM 008700759; UM 012116398;
UM 016026379; UM 018586667). Nach standiger Rechtsprechung sind zudem
Voreintragungen nicht bindend. Denn auch wunter Berufung auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben
entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuUGH GRUR 2009, 667
Rn. 18 — Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn.
30 — HOT).
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[Il. Da fur die unter Il. 4. aufgefuihrten Dienstleistungen bereits das Schutzhindernis
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das Zeichen dartber

hinaus insoweit gemal3 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltungsbedurftig ist.

Die Beschwerde ist aus den vorgenannten Grinden tberwiegend erfolgreich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gertgt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaiig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der
Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

einzulegen.

Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt



