Bundespatentgericht

30 W (pat) 85/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 43 135.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Mai 2004 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzender,

des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

"My Solution”

soll fur die Waren

"Kontaktlinsen; Kontaktlinsenpflegemittel, Kontaktlinsenbehélter,
Kontaktlinsenreinigungstabletten, Brillen, insbes Sonnenbrillen

und Korrektionsfassungen"

als Marke geschutzt werden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in
zwei Beschliussen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Begrin-
dung ist ausgefuhrt, die angemeldete Wortfolge "My Solution” werde von den an-
gesprochenen Endverbrauchern in der Regel als Werbespruch aufgefal3t, weil sie
kurz, einprdgsam und pragnant eine ohne weiteres verstandliche Aufforderung
enthalte. Dieser fehle die Unterscheidungskraft, da kurze, pragnante und sprach-
lich kreativ formulierte Aussagen als Ubliche Stilmittel allgemein so gelaufig seien,
daf’ der Verkehr nicht schon eine solche Ausdrucksweise als Unternehmen kenn-

zeichnend eigenartiges Unterscheidungsmerkmal auffasse. Zudem besitze der



angemeldete Werbeslogan deshalb nicht die erforderliche Unterscheidungskratft,
das er einen eindeutig beschreibenden Sinngehalt erkennen lasse. Die Wortfolge
"My Solution” Ubersetzten die Verkehrsbeteiligten muhelos in dem Sinn von
"meine Losung", da es sich um eine einfache Wortfolge handele und der Verkehr
insbesondere beim schutzsuchenden Warenbereich daran gewoéhnt sei, dal’ die
englische Sprache wegen der Internationalitdt vielfach verwendet werde. Die
nachstliegende wortliche Ubersetzung "meine Lésung" sehe das Publikum als

Werbeanpreisung einer besonderen Leistung.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt mit der Begriindung, die angemeldete
Zusammensetzung habe als Werbeslogan nicht einen ausschlief3lich produktbe-
schreibenden Inhalt, sondern hebe sich wegen seiner Kiirze, Pragnanz und seiner
Mehrdeutigkeit deutlich von langeren Werbeslogans ab und sei daher unterschei-
dungskraftig. Das Wort Solution gehore nicht zum englischen Grundwortschatz,
sei kein im Inland gangiges Werbewort und habe auch nicht in die deutsche Um-
gangssprache Eingang gefunden und sei daher dem uUberwiegenden Teil der
maf3gebenden Kreise des inlandischen Verkehrs nicht bekannt. Wegen der
Mehrdeutigkeit des Begriffes hinsichtlich der beanspruchten Waren fehle es an der
eindeutigen Produktbezogenheit.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 9 auf-

zuheben.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zuléssig, in der Sache jedoch ohne Erfolg.



Der Eintragung der angemeldeten Marke steht jedenfalls das Schutzhindernis

fehlender Unterscheidungskraft nach 8§ 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz entgegen.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (kon-
krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Anmeldung
erfal3ten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegentber solchen
anderer Unternehmen aufgefaldt zu werden (st Rspr GRUR 2002, 1070 — Bar

jeder Vernunft).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Woértern oder Wortkom-
binationen darauf abzustellen, ob ihnen fir die fraglichen Waren ein im Vorder-
grund stehender Begriffsgehalt zugeordent werden kann und/oder ob es sich um
ein sonst gebrauchliches Wort bzw eine Wortkombination der deutschen Sprache
bzw um gelaufige Begriffe aus einer fremden Sprache handelt, welche vom
Verkehr — etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung —
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl
BGH GRUR 2001, 1151 — marktfrisch; WRP 2003, 1429 — Cityservice). So kann
auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des
88 Abs2 Nr2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein
gebrauchlichen Woartern der Alltagssprache gehoren, jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdricken
oder Wortfolgen anzunehmen (vgl BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns;
GRUR 2000, 323, 324 — Partner with the Best). Bei der Prifung ist von einem
grof3ziigigen Mal3stabe auszugehen, dh jede noch so geringe Unterscheidungs-
kraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl BGH GRUR 1999,
1089 — YES; aaO — marktfrisch). Allerdings darf die Prufung dabei nicht auf ein
Mindestmal3 beschrankt werden, sondern sie muf3 vielmehr streng und vollstandig
ausfallen (vgl EuUGH WRP 2003, 735 — Libertel Groep — Farbe Orange).



Unter diesen Voraussetzungen ist die Schutzfahigkeit der angemeldeten Bezeich-

nung unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft zu verneinen.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz ge-
horenden und auch im Inland gelaufigen Begriffen "My" und "Solution" fir "L6-

sung, Auflésung, Lésungskonzept” und "chemische Losung" zusammen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin wird der angesprochene Verkehrskreis die
sehr einfache englische Wortfolge auch unmittelbar und ohne weiteres Nachden-
ken verstehen — obwohl sie in dem Warenbereich derzeit nicht nachweisbar ist -,
da zum einen Brillen und Kontaktlinsen mit den Bereichen Mode und Kosmetik
eng verbunden sind, in denen Englisch eine géngige Werbe- und Fachsprache ist,
zum anderen ist der Verkehr auch daran gewdhnt, warenbezogene Sachangaben
in werbemafliger Form und auch mit Hilfe neuer Wortzusammenstellungen ver-

mittelt zu bekommen.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren ist die Bedeutung von Lésung im Sinne
von Probleml6sung nachstliegend. Die Flussigkeit fur Kontaktlinsen wird im Engli-
schen in der Regel in Zusammensetzungen verwendet wie "lens solution" oder
"saline solution". Gerade in der Zusammensetzung mit "My" fur "meine LOsung"
oder "die Losung fur mich" werden die angesprochenen Verkehrskreise nicht an
eine "chemische Losung" denken, sondern vielmehr daran, daf die beanspruch-
ten Produkte eine L6sung, namlich ihre individuelle Losung fur ihr Sehproblem
etwa in Form einer individuell angepal3ten Sehhilfe bereitstellen. In bezug auf
Sonnenbrillen werden Fragen des ausreichenden Sonnenschutzes oder allgemein
modische Fragen und deren Problemlésung angesprochen. Selbst dann, wenn der
Verkehr die Bedeutung von "chemische Losung” annimmt, kann dies nicht zu ei-
ner schutzfahigen Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge fuhren, da die
Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein noch keine Unterscheidungskraft begrin-
det, wenn die Bedeutungen beschreibend sind und deshalb der beschreibende
Gehalt im Vordergrund steht (vgl BGH aaO — marktfrisch; EuGH, MarkenR 2003,



450 — DOUBLEMINT). Insoweit ergabe sich entweder ein Hinweis auf die bean-
spruchten Waren selbst oder deren Bestimmung, so dass die Angabe nur
beschreibend ware.

Damit weist die angemeldete Wortfolge im Hinblick auf die beanspruchten Waren
praktisch fur jeden verstandlich und in werbelblicher Form darauf hin, das derart
gekennzeichnete Waren Probleme I6sen kdnnen, sei es im Zusammenahng mit
Sehfehlern oder Lichtempfindlichkeit, sei es im Zusammenhang mit Allergien oder
Keimen bei Reinigungs-/Losungsmitteln. Das vorangestellte "My" wirkt nicht
schutzbegrindend. Eine derartige Individualisierung ist in der Werbung tblich und
weit verbreitet (vgl BPatG 30 W (pat) 138/01 — myMusicSerie, veroffentlich auf
PAVIS PROMA CD-ROM). Die Wortfolge ist in ihrer Sachaussage damit klar und

eindeutig im Sinne von "meine (Problem)Ldsung” zu verstehen.

Winter Schramm Hartlieb

Hu



