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33 W (pat) 234/01 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 48 548.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. November 2002 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr.Hock und des Richters
k.A. Katker

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse
der Markenstelle fiur Klasse 37 des Patentamts vom
10. Juli 2000 und 29. Mai 2001 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 25. August 1998 die Wortmarke

creating financial success

fur folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

16: Druckereierzeugnisse;  35: Buchfuhrung, = Marketing,
Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung,
Vermietung von Bluromaschinen und —einrichtungen, Vermitt-
lung und Abschlu3 von Handelsgeschéaften fur andere, Ver-
mittlung von Vertragen tber Anschaffung und Verauf3erung
von Waren, Werbung; 36: Absatzfinanzierung und Kreditrisi-
koabsicherung (Factoring), Einziehen von Aul3enstanden (In-
kasso), Finanzwesen, Investmentgeschéfte, Kreditberatung,
Kreditvermittlung, Grundstiicke- und Hausverwaltung, Immo-
bilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schatzen von
Immobilien, Vermittlung von Versicherungen, Vermégensver-
waltung, Versicherungswesen, Wohnungsvermietung, Betei-
ligungen an Gesellschaften; 37: Abbrucharbeiten, Abdich-
tungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, D&mmungsarbeiten,



Elektroinstallation, Fassadenreinigung, Feuerungsbau; Re-
paratur oder Instandhaltung von Heizungs-, Klima-, Kuhl-
und Laftungsgeraten, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, war-
metechnischen Anlagen; Schiffsbau, Stuck-, Gipser- und
Verputzarbeiten; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen
und Geréaten fur das Bauwesen; Zimmererarbeiten und Inge-
nieurholzbau, Fliesenlegearbeiten, Ful3bodenlegearbeiten,
Gebaudeentfeuchtung, Gerustbau, Glaserarbeiten, Hoch-,
Tief- und Ingenieurbau, Isolierbau, Klempnerarbeiten und
Gas- und Wasserinstallation, Maler-, Lackierer- und Tape-
zierarbeiten, Parkettverlegung; Reinigung von Bauten, Kami-
nen, Kraftfahrzeugen; 38: Ausstrahlung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen, Fernsprechdienst (Betrieb eines Fern-
sprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtentibermittlung), Sam-
meln und Liefern von Nachrichten, Ton- und Bildibertragung
durch Satelliten; 39: Vermietung von Geb&uden; Vermietung
von Flugzeugen, Vermietung von Garagen und Parkplatzen,
Vermietung von Kraftfahrzeugen, Vermietung von Schiffen;
40: Filmentwicklung und Vervielfaltigung von Fotografien,
Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und —hartung, -oberfla-
chenveredelung; 41: Filmproduktion, Filmvermietung, Film-
vorfuhrungen, Veréffentlichung und Herausgabe von BU-
chern, Zeitungen und Zeitschriften; 42: Bau- und Konstrukti-
onsplanung und —beratung, Dienstleistungen eines Architek-
ten, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von Pro-
grammen fur die Datenverarbeitung, Erstellen von techni-
schen Gutachten, technische Beratung und gutachterliche
Tatigkeit, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, Ver-
waltung und Verwertung von Urheberrechten, Verwertung
gewerblicher Schutzrechte, landschaftsgéartnerische Arbei-

ten.



Mit Beschluss vom 10. Juli 2000 und Erinnerungsbeschluss vom 29. Mai 2001 hat
die Markenstelle fiir Klasse 36 die Anmeldung nach 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zuriickgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle driicke die Marke
mit dem Bedeutungsgehalt "finanziellen Erfolg schaffen” in einfacher Form nur
aus, dass durch den Kauf der Waren oder die Inanspruchnahme der Dienstlei-
stungen Erfolg in Geschaftsangelegenheiten erreicht werden kénne. Ihr komme

keine Originalitat und Pragnanz zu.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der

sie beantragt,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

In der mundlichen Verhandlung hat sie das Verzeichnis der Waren und Dienstlei-
stungen auf die in der Anmeldung bezeichneten Dienstleistungen der Klassen 37
und 40 beschrankt.

Sie tragt vor, dass den Dienstleistungen nicht der Zweck "financial success" zuzu-
ordnen sei. Aul3erdem sei die Marke zu vage, um als beschreibende Angabe die-
nen zu koénnen. Auch wenn die Einzelbestandteile der Marke mdglicherweise
leicht verstandlich seien, so gelte dies nicht fir die Gesamtkombination, auf die es
entscheidend ankame. Die weite Bedeutung und Interpretationsbedurftigkeit spre-
che ebenfalls gegen die Eignung zur Warenbeschreibung. Bereits "financial
success" konne als sehr weit gefasstes Programm oder Ziel angesehen werden,
sei vielfaltig und variationsreich. Auch "creating” habe die verschiedensten Bedeu-
tungen. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs werde eher an Neuschaffung
bzw. ein kreatives Element denken. Die Marke verfiige wegen ihrer Mehrdeutigkeit
und Interpretationsbedirftigkeit, die es ausschliel3e, ihr einen eindeutigen und
beschreibenden Begriffsinhalt zuzuordnen, auch Uber hinreichende Unterschei-
dungskraft. Zudem weise die Verbindung von “creating" und "financial success"

als neue und nicht gelaufige Wortzusammenstellung eine gewisse Originalitat und



Pragnanz auf, wobei insbesondere "creating” beim Endverbraucher ein gewisses
Nachdenken und Kombinieren hinsichtlich des kinstlerischen Bedeutungsinhalts
auslose. Erganzend verweist die Anmelderin auf die Veroffentlichung der Marke
"CREATING FINANCIAL SECURITY" fur Dienstleistungen der Klasse 36 in den

Vereinigten Staaten von Amerika.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begriindet.

Der Senat halt die angemeldete Marke "creating financial success" hinsichtlich der
- nach der Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis — ver-
bliebenen beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 fir unter-

scheidungskraftig und nicht rein beschreibend.

Zundachst ist nicht ersichtlich, dass die angemeldete Marke fur die noch bean-
spruchten Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen ist. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen
Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstlei-
stungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstlei-

stungen dienen kdnnen.

Mit dem fur praktisch jeden inlandischen Verkehrsteilnehmer im Sinne von
"finanziellen Erfolg schaffen" verstandlichen Bedeutungsgehalt stellt die Wortfolge
“creating financial success" nach Auffassung des Senats keine Angabe dar, die

vom Verkehr ohne weitere Gedankenschritte als glatte Bezeichnung



von Merkmalen der noch beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst wird. Die
Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 dienen der Schaffung, Reparatur, Ver-
besserung oder Beseitigung von korperlichen, zumeist technischen Gegenstan-
den. lhr unmittelbarer Erfolg ist daher kérperlich-technischer und nicht finanzieller

Natur.

Zwar mogen diese Dienstleistungen auch einen Zusammenhang mit finanziellen
Erfolgen aufweisen, vor allem, wenn sie sich an gewerbliche Abnehmer wenden.
Begegnet die Marke dem Verkehr als Kennzeichnung der Dienstleistungen, so
vermag er jedoch nicht ohne Weiteres zu erkennen, worin der finanzielle Erfolg
liegen und wie er erreicht werden soll. So kann ein finanzieller Erfolg in einer
Ersparnis liegen, wenn die Dienstleistungen billig angeboten werden oder das
Entgelt fur ihre Erbringung steuerlich abgesetzt werden kann. Er kann aber auch
in dem erhOhten Wert des geschaffenen, reparierten oder verbesserten
Gegenstands liegen, der durch die (besonders fachgerechte) Erbringung der
Dienstleistungen erzielt wird. Schlie3lich kann ein finanzieller Erfolg auch damit
verbunden sein, dass die Dienstleistungen fir die Bearbeitung von
Investitionsgutern bestimmt sind, die - nach (Wieder-)Herstellung ihrer Funkti-
onstuichtigkeit - dem finanziellen Erfolg des Kunden dienen kénnen.

Angesichts dieses unscharfen Bedeutungsgehalts drickt die Marke in bezug auf
die noch beanspruchten Dienstleistungen letztlich nur aus, dass es irgendwie um
die Schaffung von finanziellem Erfolg geht, was im gewerblichen Bereich jedoch
eine platte Selbstverstandlichkeit darstellt, die in Zusammenhang mit korperlich-
technischen Dienstleistungen nicht werblich oder durch Kennzeichen
herausgestellt zu werden pflegt. Fur die Dienstleistungen der Klassen 37 und 40
stellt sie im Grunde auch keine brauchbare Beschreibung von Merkmalen der
Dienstleistungen selbst, sondern allenfalls ihres wirtschaftlichen Hintergrundes
dar. Nach Auffassung des Senats ist die Marke damit nicht geeignet, als
Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen i.S.d. § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG zu dienen.



Die angemeldete Bezeichnung weist auch die fir eine Marke erforderliche
Unterscheidungskraft auf (8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG). Unterscheidungskraft im
Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel fiir die angemeldeten Waren eines
Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241
- SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundséatzlich von
einem grofRzugigen Malstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein fur die
fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt
zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebrduchliches
Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa
auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als
solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen
tatsachlichen Anhalt dafur, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit
jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409
- INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderun-
gen wird die angemeldete Bezeichnung noch gerecht. Der fir die beanspruchten
Dienstleistungen unscharfe Bedeutungsgehalt und der als Kennzeichnung solcher
Dienstleistungen ungewo6hnlich wirkende Hinweis auf die Schaffung finanziellen
Erfolgs regt zum Nachdenken Uber den Zusammenhang mit den Dienstleistungen,
die Art des finanziellen Erfolgs und die Art seiner Herbeifiihrung an, ohne als

direkte Dienstleistungsbeschreibung in Frage zu kommen. Insofern kann der



angemeldeten Marke ein gewisser Phantasiegehalt, der ihre Eignung zur betriebli-

chen Herkunftsunterscheidung begriindet, nicht abgesprochen werden.

Winkler Dr. Hock Katker
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