BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 227/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 752 833

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 31. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Die unter IR 752 833 fur die Waren und Dienstleistungen

9 Appareils et logiciels permettant le tri et l'interclassement rapi-
de de tres grandes bases de données.
42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au tri et a I'in-

terclassement rapide de trés grandes bases de données.

international registrierte in den Farben blau und griin gehaltene Wort-/Bildmarke

Super Select

begehrt Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland.

Die Markenstelle fiir Klasse 9 IR hat den Schutz in zwei Beschlissen einen davon
im Erinnerungsverfahren ergangen wegen fehlender Unterscheidungskraft ver-
sagt. Es handele sich um eine sprachubliche Wortneuschépfung, die lediglich
Sachangaben in werbeméaRiger Form vermittle. "Super” sei in der Bedeutung "sehr
gut, Spitzenklasse, Qualitatsware" in die deutsche Sprache eingegangen, "Select"
in der Bedeutung von "erlesen, exklusiv" sei dem inlandischen Verkehr gelaufig.
"Super Select" sei daher die schlagwortartige und anpreisende Aussage zu ent-
nehmen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von auserlesener,
besonderer Qualitdt seien, wobei "super” lediglich als Bekraftigung und Verstar-

kung dieser Eigenschaften wirke.



Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie fuhrt im wesentlichen aus, in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bleibe die Bedeutung
"besonders erlesen/ausgewahlt/exklusiv* ohne erkennbaren Sinn, da diese regel-
mafige standardisiert angeboten wirden und einen technischen Hintergrund hat-

ten.

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 9 IR

des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig, in der Sache aber nicht begrindet. Die angemeldete
Marke ist gemalRl 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen,
weil ihr fur die angemeldete Waren und Dienstleistungen jegliche Unterschei-

dungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen zu gewahrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(BGH MarkenR 2004, 39 — City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist
dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und
zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maf3geblichen Verkehrskreise
zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und

verstandigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfan-



gern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl EuGH MarkenR 2004, 99
- Postkantoor).

Nach standiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs 2 Nr 1
MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlos-
sen, wenn ihnen entweder ein fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder es
sich um einen gebrauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten
Fremdsprache handelt, das vom Verkehr — etwa auch wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird (vgl BGH aaO — City Service). So kann auch solchen
Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des 8§ 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebrauchlichen Wértern
der Alltagssprache gehoren, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbe-
sondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdriicken oder Wortfolgen anzuneh-
men, bei denen — ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein — ein auf
die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke
fern liegt, es kdnnte sich — Uber eine Werbeaussage hinaus — um einen Herkunfts-
hinweis handeln (vgl BGH GRUR 2000, 720, 721 — Unter Uns; GRUR 2000, 323,
324 — Partner with the Best). Damit ist von mangelnder Unterscheidungskraft bei
Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen allge-
meiner Art auszugehen. Indizien fur die Eignung, die Waren und Dienstleistungen
eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, konnen Kirze,
eine gewisse Originalitdt und Pragnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutig-
keit und Interpretationsbedurftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt fir ei-
ne hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl BGH GRUR 2002, 1070 — Bar

jeder Vernunft).

Bei der Prufung ist von einem grof3zugigen Mal3stab auszugehen, dh jede noch so
geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden
(vgl BGH GRUR 2001, 1151 — marktfrisch). Allerdings darf die Prifung dabei nicht

auf ein Mindestmald beschréankt werden, sondern sie muf3 vielmehr streng und



vollstandig ausfallen (vgl EUGH WRP 2003, 735 — Libertel-Orange; aaO - Post-
kantoor).

Nach diesen Grundsatzen erfillt die angemeldete Marke selbst diese geringen An-
forderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschlieRlich in
der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschopft (vgl
BGH aaO — marktfrisch).

Die angemeldete Wort-/Bildmarke setzt sich aus den beiden Wértern "Super" und
"Select" zusammen, die beide zum englischen Grundwortschatz gehoren.

Der Bestandteil "Super” der angemeldeten Wortfolge ist ebenso wie vergleichbare
Adjektive "mega, best, extra" in die deutsche Umgangssprache und insbesondere
Werbesprache eingegangen und hat im Deutschen wie im Englischen den Sinnge-
halt "sehr gut, hervorragend, grof3artig" und wird insbesondere als Prafix in der
Bedeutung von "UbermalRig, tber (etwas) hinausgehend, Uber — "in unzéhligen Zu-
sammensetzungen insbesondere der Werbesprache zur Steigerung der Aussage
des damit kombinierten, nachfolgenden Begriffes benutzt, wie in "superabundan-
ce" fur Uberfluss, "superfine” fiir hochfein, "super-duper" fiir superklasse, "super-
man" fur Ubermensch, "superstar" fur Superstar (vgl Duden Oxford Worterbuch
Englisch).

Im technischen Bereich sind Zusammensetzungen bekannt wie "supercomputer”
fur Superrechner, "superconductor" fur Supraleiter, "vaccuum super insulation
technology” fur Vakuum-Super-Isolierte Technologie, "super-audio channel” fur
Uberlagerungskanal, "super low frequency" fiir Frequenzen unter 3 kHzw, "super
gloss finish print" fur Hochglanzabzug (vgl Leo Online Wérterbuch Englisch der TU
Minchen).

"Super" ist dabei insbesondere eine umgangssprachlich beliebte Superlativanga-
be, die etwas Uber die Beschaffenheit und insbesondere die Qualitat der damit ge-

kennzeichneten Waren und Dienstleistungen aussagen soll.



Der weitere Bestandteil "Select" bedeutet allgemein als Adjektiv "ausgewahlt, erle-
sen, exklusiv" und wird in zahlreichen Zusammensetzungen verwendet, um auf die
besondere Auswahl nach bestimmten Kriterien und damit die hervor-herausgeho-
bene Position der so bezeichneten Objekte und Begriffe hinzuweisen. "Select"
wird dabei auch in Zusammensetzungen nach Art eines Substantives verwendet
wie bei "direction select" fur Richtungsvorgabe, "group select” fur Gruppenwahl,
"pre-select” fur Vorwahl, wie auch im technischen Bereich fur "chip-select" fur
Chipauswahl, "mode-select” fuir Betriebsartwahl (vgl Leo Online Woérterbuch Eng-
lisch der TU Munchen). In der Werbesprache findet der Begriff Anwendung, um
entweder auf ein besonderes Qualitdtsmerkmal im Sinne von Auslese oder auch

Auswahl nur fur einen begrenzten Kreis hinzuweisen.

Die Zusammensetzung "Super Select" ist ebenso wie die oben genannten Kombi-
nationen aus beiden Bestandteilen eine sprachregelgerechte Zusammensetzung
und die naheliegende Verbindung zweier in der Werbesprache ublicher Begriffe
und lait sich wortlich mit "Superauswahl, hervorragende Auswahl, sehr exklusiv,
besonders (aus) erlesen, hervorragend ausgesucht” Ubersetzen.

Gerade in dem hier mal3geblichen Waren und Dienstleistungsbereich sind dem
Publikum englischsprachige Begriffe vertraut, so dass es den Bedeutungsgehalt
"hervorragende Auswahl" als im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinnge-
halt deutlich, unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennen wird. Der be-
schreibende Aussagegehalt "hervorragende Auswahl" ist dabei so deutlich und
unmifRverstandlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahegelegt ist
und die beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen lediglich eine werbeschlagwort-
artige Anpreisung der Waren und Dienstleistungen, nicht jedoch einen betriebli-

chen Herkunftshinweis erkennen.

Selbst wenn die Waren und Dienstleistungen wie die Anmelderin anfihrt regelma-
Big standardisiert angeboten werden, so lassen sich auch in diesem Bereich hier-

fur Kriterien festlegen - wie den Preis oder die Leistung im Vergleich zu Konkur-



renten, die als Grundlage fir die Feststellung einer hervorragenden Auswabhl die-
nen kénnen.

So wird die Bezeichnung "Super Select" in dem angefihrten Bedeutungsgehalt
von den angesprochen Verkehrskreisen stets nur als werbeschlagwortartige An-
preisung der Waren und Dienstleistungen in dem Sinne verstanden werden, dass
es sich um ein hervorragendes, ausgewdahltes Sortiment an Waren handelt und
dass die Dienstleistungen fur dieses hervorragende Warensortiment, diese Wa-
renauswahl bestimmt sind bzw die Dienstleistungen selbst die beste Auswahl dar-
stellen.

Eine schutzbegriindende Unbestimmtheit oder Mehrdeutigkeit ist daher nicht zu
erkennen. Im Ubrigen besteht ein Schutzhindernis bereits dann, wenn eine von
mehreren mdoglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl
EuGH MarkenR 2003, 450 — DOUBLEMINT).

So genugt es fir die Unterscheidungskraft eines Wortzeichens nicht schon, dass
es seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen Uber die Art der be-
zeichneten Waren und Dienstleistungen enthalt. Das Fehlen der Unterscheidungs-
kraft kann namlich bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des
Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder Dienstleistung hin-
weist, dass deren Verkehrswert betrifft und, ohne prazise zu sein, eine verkaufs-
fordernde oder eine Werbebotschaft enthalt, die von den malRgebenden Verkehrs-
kreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (vgl EuG vom
3. Juli 2003 in der Rechtssache T-122/01 — BEST BUY unter http://www.cu-

ria.eu.int).

Die graphische Gestaltung vermag der angemeldeten Wortfolge in ihrem Gesamt-
eindruck keine uUber den Werbestandard hinausgehende betriebskennzeichnende
Eigenart zu verleihen. Die Worter sind in einer Ublichen Schriftart wiedergegeben.


http://www.cu%1Fria.eu.int/
http://www.cu%1Fria.eu.int/

Die farbige Ausgestaltung stellt ein Ubliches Mittel dar, das lediglich der Erregung
der Aufmerksamkeit dienen soll. Der Verkehr nimmt die angemeldete Marke als
Gesamtheit war, in der die beschreibende Angabe "Super Select" so im Vorder-
grund steht, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine tber das Werbeubliche
hinausgehende Besonderheit beigemessen wird (vgl BGH BIPMZ 2001, 397 — An-
tiKALK).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch hinreichende Anhalts-
punkte daflr, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedurfnis
haben.

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb
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