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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 105 560.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Dezember 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Jacobi und Schddel

ECLI:DE:BPatG:2018:171218B26Wpat505.17.0



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 20 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2016
wird aufgehoben, soweit die Anmeldung fur die Waren der
Klasse 20: Mobel, namlich Badezimmermaobel

zurtickgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

smart kitchen

ist am 27. August 2015 unter der Nummer 30 2015 105 560.7 zur Eintragung in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur Waren

und Dienstleistungen der Klassen 9, 20 und 42 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2016 hat die Markenstelle fur Klasse 20 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemafl 88 37 Abs. 1, 8
Abs. 2 Nr.1 MarkenG teilweise zurlckgewiesen, namlich fir die Waren und

Dienstleistungen der



Klasse 9:

Apparate, Instrumente und Kabel fur Elektrizitat; Aufgezeichnete Da-
ten; Informationstechnologische und audiovisuelle Gerate; Mess-,
Erkennungs- und  Uberwachungsinstrumente,  -Vorrichtungen
sowie -regler; Optische Gerate und Ausristung, Verstarkungsgerate
und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgerate
sowie -ausristung; Mess-, Zahl-, Ausrichtungs- und Kalibrierinstru-
mente; Sensoren und Detektoren; Steuergerate [Regler]; Uberwa-
chungsinstrumente und -apparate; Audio- und visuelle sowie photo-
graphische Geréate; Datenverarbeitungsgerate und -ausriistung sowie
Zubehor [elektrisch und mechanisch]; Kommunikationsausristung;
Signalleitungen fur IT, Audiovision und Telekommunikation; Automa-
tische Gerate fur die Steuerung; Automatische Steuerungsgerate;
Elektrische Steuerungen; Elektrische Steuerungen fir automatische
Schieber; Elektrische Steuerungsgerate; Elektronische Steuerungen;
Elektronische Steuerungssysteme; Ethernet-Steuerung; Program-
mierbare Steuerungen; Sensoren zur Steuerung von Motoren; Spei-
cherprogrammierbare Steuerungen; Verbindungsmodule fir elektri-
sche Steuerungen; Software; Software flr grafische Benutzerschnitt-
stelle; Software zur Erkennung von Gesten; Software zur Integration
von Steuersegmenten; Software zur Kontrolle von Raumklima-, -zu-
gangs- und -sicherheitssystemen; Software zur optischen Zeichener-
kennung; Software zur Pflege und zum Betrieb von Computersyste-
men; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem
Computernetz; Software zur Verbesserung der audiovisuellen Még-
lichkeiten von Multimedia-Anwendungen, namlich zur Einbindung
von Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Soft-
warepakete; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Um-
wandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat; Ge-
rate zur Aufzeichnung Ubertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild; Computerhard- und -software; Messgerate; Messgerate

[elektrisch]; elektronische Anzeigetafeln; Displays; Elektronische



Klasse 20:

Klasse 42:

Publikationen [herunterladbar]; elektronische Stifte [fur Bildschirmge-
rate]; Sender fur elektronische Signale; elektrische Anlagen fir die
Fernsteuerung von Mobeln und Einrichtungsgegenstande; Signal-
fernsteuergerate [elektrodynamisch]; Analysegerate, nicht fur medi-
zinische Zwecke; Diagnoseapparate, nicht fir medizinische Zwecke,;
Thermometer, nicht fir medizinische Zwecke; Ultraschallgerate, nicht
fur medizinische Zwecke; Mess-, Uberwachungs- und Auswertege-
rate fur nicht-medizinische Zwecke zur Erfassung von Stoffen oder
Stoffparametern innerhalb des menschlichen Korpers und Korper-
werten, insbesondere zur nicht-invasiven Messung; Diagnosegeréate

nicht fir medizinische Zwecke;

Mobel, namlich Kuchenmoébel, Badezimmermobel, insbesondere
Oberschranke, Unterschranke, raumhohe Schranke und Theken;
Mobelinseln; Kochmdobel; Esstische; Stihle; Regale [Mobel]; Anrich-
ten [Mobel]; Buffets [Mobel]; Handtuchschranke [Mobel]; Vitrinen
[M6bel]; Fachboden, Schubladen, Tischplatten, Rollwagen [Mdbel];
Mobelbeschlage zum Heben und Senken von Md6beln [nicht aus
Metall]; M6belbeschlage [nicht aus Metall]; Turbeschlage [nicht aus
Metall]; Griffe und Knopfe [nicht aus Metall];

Datenvervielfaltigungs- und -konvertierungsdienste,
Datenkodierungsdienste; Entwicklung, Programmierung und Imple-
mentierung von Software; Designdienstleistungen; IT-Dienstleistun-
gen; IT-Sicherheits-, -Schutz- und -Instandsetzungsdienste; IT-Be-
ratungs-, -Auskunfts- und -Informationsdienstleistungen; Hosting-
Dienste, Software as a Service (SaaS) und Vermietung von Soft-
ware; Vermietung von Computerhardware und -anlagen; Beratungs-
dienstleistungen im Bereich der Steuerungstechnik; Entwicklung von
Steuerungscomputerprogrammen fur elektrische Betriebssteuerungs-

und Antriebsmodule; Programmierung elektronischer Steuerungs-



systeme; Softwaredesign; Softwareerstellung; Softwareentwicklung;
Softwareengineering; Softwareerstellungsleistungen; Aktualisierung
und Wartung von Computer-Software; Beratungsleistungen zu Soft-
ware fur Kommunikationssysteme; Beratung in Bezug auf Computer
und Software; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung;
Entwicklung von Software; Entwurf, Entwicklung und Implementie-
rung von Software; Entwurf und Entwicklung von Multimediaproduk-
ten [Software]; Installation, Wartung und Reparatur von Software fir
Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Software fir
Computersysteme; Kundenspezifische Softwareanpassung; Kunden-
spezifisches Design von Softwarepaketen; Technischer Support im

Softwarebereich.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, ,Kitchen® fir ,Kiche* gehdére zum englischen
Grundwortschatz und sei im Inland bereits wegen seiner Verwendung in der Wer-
besprache allgemein verstandlich. ,Smart* sei als Synonym fir ,clever, gewitzt,
gewandt, schlau, intelligent® inzwischen ebenso wie die Wortkombinationen
~Smartcard, Smartphone“ in die deutsche Sprache eingegangen. Dariber hinaus
sei dieses Wort bereits seit langerer Zeit die gelaufige Bezeichnung fur gerate-
technische Intelligenz. Die angemeldete Wortkombination sei daher die Bezeich-
nung fir eine mit geratetechnischer Intelligenz ausgestattete Kiiche. Glatt be-
schreibend sei die Wortfolge daher fir die beanspruchten Kiichenmoébel und deren
Bestandteile in Klasse 20, die ihrer Art und Beschaffenheit nach fir den Einsatz in
einer intelligenten Kiuche, auch einer intelligenten Grof3kiiche bestimmt seien. Die-
ser beschreibenden Funktion stehe nicht entgegen, dass eine menschliche Eigen-
schaft mit einem Sachbegriff kombiniert werde. Die in Klasse 9 zurtickgewiesenen
.Gerate, Programme, Daten und elektronischen Ausstattungselemente” konnten in
modern und mit elektronischen Steuerungen versehenen Kiichen und ihren Ge-
raten zur Anwendung kommen und wirden auch zur Kichenplanung bendtigt. Die
in Klasse 42 beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen ,Entwicklung von De-

sign als auch von Software, deren Wartung, Pflege, Aktualisierung, sowie die da-



rauf gerichteten Beratungs- und Informationsdienste”, aber auch ,Vermittlungs-
und Vermietungsleistungen® kdnnten einen unmittelbaren Bezug zu Entwicklung,
Entwurf und Fertigung von Kichen und ihren Geréaten haben. Fir die Annahme
der fehlenden Unterscheidungskraft sei kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis
erforderlich, weil die angemeldete Wortfolge dem Verkehr bereits gelaufig sei. Zu-
dem liege mit der Entscheidung des Bundespatentgerichts zum Wortzeichen ,cle-
ver kitchen” (BPatG 26 W (pat) 126/09) zu identischen und &hnlichen Waren und

Dienstleistungen eine vergleichbare Entscheidung vor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, da
eine Kichenplanung Ublicherweise durch das Fachgeschaft erfolge, sei bei den
Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen der Klasse 42 auf die Fachkreise
abzustellen. Der Verkehr werde von einer Kombination englischer Begriffe ausge-
hen, so dass er ,smart‘ mit ,geschickt, proper, patent, schmuck, smart, elegant,
fesch, gerissen, gewitzt, klug, schlau, gewandt, gewieft, pfiffig, schick, tichtig"
Ubersetzen werde. Alle diese Adjektive bezdgen sich auf Menschen, nicht aber auf
Sachgegenstande. Wenn der Verkehr tatsachlich die Verbindung zwischen einem
deutschen und einem englischen Wort annehmen sollte, lage eine besondere und
ungewdhnliche Markenbildung vor, die die erforderliche Unterscheidungskraft be-
grinde. Zudem nehme der Verkehr den Begriff ,smart in Alleinstellung oder in
Kombination mit anderen Begriffen als Herkunftshinweis wahr. Dabei werde auf
die bekannte Automarke ,SMART" verwiesen. Den damit gekennzeichneten Fahr-
zeugen der Klasse 12 kbnne eine ,geratetechnische Intelligenz” beigemessen
werden. Hinzu komme, dass sich das Adjektiv ,smart* regelmaf3ig auf einen be-
stimmten Gegenstand und nicht auf eine Gesamtheit von Gegenstanden beziehe.
Die Entscheidung des BPatG zum Wortzeichen ,clever kitchen®
(26 W (pat) 126/09) sei inhaltlich unrichtig, weil der angesprochene Verkehr erst
nach mehreren Gedankenschritten zu einer beschreibenden Bedeutung gelange.
Eine ,geréatetechnische Intelligenz® kénne ferner lediglich ,Geraten®, nicht aber
Mdobelstiicken oder der gesamten Kiche zuerkannt werden. Technische Intelli-

genz sei erst durch das Zusammenspiel einzelner, miteinander vernetzter Geréate



zu erreichen. Die Verbindung von ,smart* mit einem Wohnraum sei fur den Ver-
kehr daher Uberraschend. Aber selbst wenn dem Anmeldezeichen eine beschrei-
bende Bedeutung zukame, ergabe es fur die zurtickgewiesenen Waren, die nicht
eindeutig zur Verwendung in Kiichen vorgesehen seien, keinen Sinn. Jedenfalls
den nachfolgend aufgefiihrten Waren fehle es an jeglichem Bezug zu Kichen:
~Sensoren zur Steuerung von Motoren; Software zur Verbesserung der audiovisu-
ellen Mdglichkeiten von Multimedia- Anwendungen, namlich zur Einbindung von
Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Mess-, Uberwachungs-
und Auswertegerate fur nicht-medizinische Zwecke zur Erfassung von Stoffen
oder Stoffparametern innerhalb des menschlichen Kdérpers und Kérperwerten, ins-
besondere zur nicht-invasiven Messung; Badezimmermobel®. Der angefochtene
Beschluss setze sich im Ubrigen nicht mit den einzelnen Waren und Dienstleis-

tungen auseinander.

Sie beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA vom
4. Oktober 2016 aufzuheben:;

hilfsweise, die Marke fur diejenigen Waren und Dienstleistungen
zur Eintragung zuzulassen, denen ein direkter Bezug zu Kichen
fehlt, ndmlich fir die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen
der Klasse 42 sowie die nicht kichenbezogenen Waren der
Klasse 20;

auRRerst hilfsweise, die Marke fur die nachfolgenden Waren und

Dienstleistungen zur Eintragung zuzulassen:

Klasse 9: Sensoren zur Steuerung von Motoren; Software zur
Verbesserung der audiovisuellen Méglichkeiten von Multimedia-

Anwendungen, namlich zur Einbindung von Text, Ton, Grafiken,



unbewegten und bewegten Bildern; Mess-, Uberwachungs- und
Auswertegerate fur nicht-medizinische Zwecke zur Erfassung von
Stoffen oder Stoffparametern innerhalb des menschlichen Koérpers

und Koérperwerten, insbesondere zur nicht-invasiven Messung;

Klasse 20: Md6bel, namlich Badezimmermadbel.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 31. Oktober 2018 ist die Beschwerdefiihrerin
unter Beifigung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 7, Bl. 34 - 128 GA) darauf
hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen Uberwiegend nicht fir

schutzfahig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zuléssig,
aber nur im tenorierten Umfang begrindet. Fir die Ubrigen beschwerdegegen-
standlichen Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle die Anmeldung im
Ergebnis zu Recht zurickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG), weil der Eintragung
des Anmeldezeichens ,smart kitchen® als Marke insoweit das absolute Schutz-
hindernis der Freihaltebedurftigkeit gemafl? § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen-
steht.

1.a) Nach §8 Abs.2 Nr.2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestim-
mung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Wa-
ren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger

Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Mit diesem Schutz-



hindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder
Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen be-
schreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden kénnen und
nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten wer-
den (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 — 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 —
Stadtwerke Bremen). Die Vorschrift des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gebietet die
Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachan-
gabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zu-
kunft erfolgen kann (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 56 — Postkantoor; BGH GRUR
a. a. O. Rdnr. 42 — Stadtwerke Bremen).

Fur die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf
die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, also des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustel-
len (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR
2014, 376 Rdnr. 11 — grill meister), zum mal3geblichen Anmeldezeitpunkt (BGH
GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten).

Das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fragli-
chen Zeichen oder Angaben bereits tatsadchlich zu beschreibenden Zwecken fir
Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr
genugt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden kénnen (EuGH GRUR
2004, 146, 147 Rdnr. 32 — DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534 — PRANAHAUS).
Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es — in Ublicher Sprachform
und fir die beteiligten Verkehrskreise verstandlich — ein oder mehrere Merkmale
der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. —
DOUBLEMINT).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maldstabe ist die angemeldete Wortfolge

.smart kitchen* fur die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
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— bis auf die in Klasse 20 angemeldeten ,Mébel, ndmlich Badezimmermdbel* —
bereits zum Anmeldezeitpunkt freihaltebedurftig und kein betrieblicher Her-

kunftshinweis gewesen.

aa) Von den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen werden sowohl
Unternehmensinhaber und Angehorige der unternehmerischen Fuhrungsebene
als auch Fachkreise der Telekommunikations- und IT-Branche, der Einrichtungs-
fachhandel sowie der normal informierte, angemessen aufmerksame und verstan-

dige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Elementen ,smart* und ,kitchen®

Zusammen.

aaa) Das englische Adjektiv ,smart“ wird mit ,intelligent, clever, klug, schlau, pfif-
fig, gewitzt" Gbersetzt (www.leo.org; Langenscheidts Schulwdrterbuch Englisch,
1986, S. 262). Als Synonym fiur ,clever, gewitzt* und in den Kombinationen
~Smartcard, Smartphone, Smarthome, Smartshopper, Smart-TV, Smartboard” ist
es bereits in die deutsche Sprache eingegangen (www.duden.de) und wird viel-
fach auch von den allgemeinen Verkehrskreisen in dieser Bedeutung benutzt und
verstanden. In der Technik und Computertechnologie bezeichnet es geratetechni-
sche Intelligenz im Sinne von selbstandigem Steuern (BGH GRUR 2006, 594
Rdnr. 18 - Smartkey; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; BPatG
29 W (pat) 531/17 — Smartest Climate m.w. N.; 26 W (pat) 507/17 — SMART
SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 560/11 — smart flow; 30 W (pat) 32/11 — smart
book; 29 W (pat) 45/04 - SmartFinder; 30W (pat) 84/01 - SMART;
30 W (pat) 120/00 — sm@rt c@rd).

bbb) Das englische Substantiv ,kitchen* gehért dem Grundwortschatz der engli-
schen Sprache an, bedeutet ,Kiiche® (Langenscheidts Schulwdrterbuch Englisch,
1986, S. 158) und bezeichnet damit entweder den ,Raum zum Kochen, Backen,

Zubereiten der Speisen” oder die ,Kicheneinrichtung* (www.duden.de).
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ccc) In der Gesamtheit bezeichnet die Wortkombination ,smart kitchen® eine
Jntelligente, clevere oder kluge Kicheneinrichtung®, ,einen mit geratetechnischer
Intelligenz ausgestatteten Raum zum Kochen, Backen und Zubereiten der Spei-
sen” oder eine ,Kiiche mit zahlreichen elektronisch (Uber Smartphone) steuerba-
ren Ausstattungsmerkmalen® (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 126/09 — clever Kkit-
chen).

Nach der Internetrecherche des Senats sind vor dem Anmeldezeitpunkt, dem
27. August 2015, oder zeitnah zum Anmeldetag sowohl der Gesamtbegriff
~smarte Kuche“ oder ,kluge Kiche* (Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hin-
weis) als auch die Bezeichnung ,intelligente Kiche* (Anlagenkonvolut 2 zum ge-
richtlichen Hinweis) sehr haufig flr eine ,mit geratetechnischer Intelligenz ausge-

stattete Kiiche” verwendet worden, z. B.:

- Am 7. August 2014 ist im Internet
(https:/Iwww.kuecheundarchitektur.de/haustechnik/technische-intelligenz-
hat-viele-gesichter, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis) unter der
Uberschrift ,Smart Kitchen* u. a. Uber die Kiche der Zukunft berichtet
worden, die auf der internationalen Funkausstellung Berlin prasentiert
wurde: ,mit neuen Lésungen und neuen Konzepten Elektro-Hausgeréte wie
Kihlgerate, Herde, @ Dampfgarer,  Mikrowellengerate, = Kochfelder,
Dunstabzuige, Geschirr-Spulmaschinen, Waschmaschinen und
Waschetrockner ebenso wie die Elektro-Kleingerate vom
Kaffeevollautomaten, bis zur Haus- und Bodenpflege. Elektro-Grof3- und
Kleingeréate erleichtern die Speisenzubereitung und gesundes Kochen und
sorgen fur korperliches Wohlbefinden. Dabei spielen smarte Anwendungen
in Kombination mit vernetzten Hausgerdten eine immer starkere Rolle.
Komfortable Apps informieren Uber das Produkt, seine Bedienung und
Pflege, zeigen den Status an und machen Zubereitungsvorschlage.
Aullerdem unterstitzen sie die Wartung der Gerdte z.B. durch

Ferndiagnose. Zusammen mit intelligenten Smartphones oder Tablet-PCs


https://www.kuecheundarchitektur.de/haustechnik/technische-intelligenz-hat-viele-gesichter
https://www.kuecheundarchitektur.de/haustechnik/technische-intelligenz-hat-viele-gesichter
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bilden sie ein unschlagbares Team. Denn uber diese lassen sich die
vernetzten Hausgerate problemlos steuern. Aber auch die Kommunikation
einzelner Gerate untereinander, wie beispielsweise zwischen Kochfeld und
Dunstabzug sowie die Steuerung verschiedener Gerate in der Kiiche tber

das Bedienpanel eines zentralen Geréats ist moglich*.

- In einem Internet-Beitrag vom 7. Juli 2014 wird unter der Uberschrift ,Das
vernetzte Haus verkompliziert nur das Leben“ (https://www.welt.de/wall-
street-journal/article129882585/Das-vernetzte-Haus-verkompliziert-nur-das-
Leben.html, Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis) u.a. eine mit
geratetechnischer Intelligenz ausgestattete Kiiche beschrieben: ,Das Haus
von Alex Hawkinson weil3 sofort Bescheid, wenn er wach wird. Sein
Fitnessarmband Jawbone Up registriert die Bewegung, wahrend er sich im
Bett streckt, und schickt diese Information an sein iPhone, das das Signal
wiederum an seine Heimsteuerungssoftware in der Cloud schickt. In der
Kiche und im Wohnzimmer gehen die Lichter an, die Kaffeemaschine legt
eigenstandig los, das Thermostat steigt um vier Grad, die Alarmanlage
schaltet sich aus. Der Kaffee ist fertig, bis Hawkinson, Chef der vor zwei
Jahren gegrindeten Firma Smart Things, in die Kiche stapft. Wenn er den
Schrank mit seinen Kaffeetassen o6ffnet, 16st ein Sensor einen Lautsprecher
aus, der mit dem Internet verbunden ist. Eine Frauenstimme, die ein
bisschen an einen Roboter erinnert, liest ihm den aktuellen Wetterbericht
vor.” Abgebildet ist in diesem Beitrag auch eine ,intelligente Arbeitsplatte*,

auf die ein Rezept projiziert ist.

Auch die Anmelderin selbst vertreibt mit geratetechnischer Intelligenz ausgestat-
tete Kichen wunter der Kennzeichnung ,THE CONNECTED KITCHEN"
(http://www.tielsa.de/de/home.html, Anlage 5a zum gerichtlichen Hinweis): ...
Aber tielsa ist mehr als eine Kiichenmarke: tielsa ist die Plattform fir das Wohnen
der Zukunft, in der Wohnbereiche rdumlich und funktional ineinander tbergehen

und Asthetik und Technologie die Lebensqualitat erhéhen. Modernes Kiichende-
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sign trifft auf vernetzte Technik, die es ermdglicht langer und komfortabler Zu-
hause leben zu kénnen. Daflr verbindet tielsa Innovation, Design und Funktion.”
Das Kiuchenkonzept ,TIMBA & LUMBA" beschreibt die Anmelderin wie folgt (An-
lage 5b zum gerichtlichen Hinweis): ,Grof3zilgigkeit und Symmetrie stehen im
Mittelpunkt dieser Kichengestaltung. Spule und Arbeitsbereich werden seitlich
von hohen Schrdnken umrahmt. In den Seitenschranken sind Kuhlschrank,
Kaffeeautomat, Backofen und Geschirrspiler integriert. Die gegenuberliegende
Arbeitsinsel bietet viel Raum fir gemeinsames Kochen und Vorbereiten. Ihr
schlief3t sich eine Kommunikationsinsel aus Vitrinenschréanken und einer grof3zi-
gigen Theke an, welche aus zwei zusammengeschalteten Hubmodulen besteht.
Die Hubmodule lassen sich nicht nur mittels der integrierten Schalter bedienen,
sondern auch per App steuern. Auch Musik und Licht lassen sich per App zu-
schalten und regulieren. Besonders komfortabel erweist sich im Alltag die Me-
mory-Funktion der tielsa-App, die die Speicherung von definierten Szenen ermoég-
licht. Gerade wenn die Kiche von vielen Bewohnern genutzt wird, wird diese

Funktion unverzichtbar.”

cc) Die beanspruchte Wortverbindung ist daher schon zum Anmeldezeitpunkt,
dem 27. August 2015, von den breiten angesprochenen Verkehrskreisen in Bezug
auf die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 20 und 42
— mit Ausnahme der in Klasse 20 versagten ,Mobel, namlich Badezimmermobel” —
ohne Weiteres und ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte in ihrem beschrei-
benden Sinngehalt und damit als Bestimmungsangabe verstanden worden. Die
Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der
freien, ungehinderten Verwendung dieser Wortfolge, was das Schutzhindernis des
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begriindet.

aaa) Beiden versagten Waren der Klasse 9

LApparate, Instrumente und Kabel fur Elektrizitat; Aufgezeichnete Daten;

Informationstechnologische und audiovisuelle Gerate; Mess-, Erkennungs-



-14 -

und Uberwachungsinstrumente, -Vorrichtungen sowie -regler; Optische Ge-
rate und Ausrustung, Verstarkungsgerate und Korrektoren; Sicherungs-, Si-
cherheits-, Schutz- und Signalgerate sowie -ausristung; Mess-, Zahl-, Aus-
richtungs- und Kalibrierinstrumente; Sensoren und Detektoren; Steuerge-
rate [Regler]; Uberwachungsinstrumente und -apparate; Audio- und visuelle
sowie photographische Gerate; Datenverarbeitungsgerate und -ausristung
sowie Zubehdr [elektrisch und mechanisch]; Kommunikationsausrustung;
Signalleitungen fur IT, Audiovision und Telekommunikation; Automatische
Gerate fur die Steuerung; Automatische Steuerungsgerate; Elektrische
Steuerungen; Elektrische Steuerungen fur automatische Schieber; Elektri-
sche Steuerungsgerate; Elektronische Steuerungen; Elektronische Steue-
rungssysteme; Ethernet-Steuerung; Programmierbare Steuerungen; Senso-
ren zur Steuerung von Motoren; Speicherprogrammierbare Steuerungen;
Verbindungsmodule fiir elektrische Steuerungen; Software; Software fir
grafische Benutzerschnittstelle; Software zur Erkennung von Gesten; Soft-
ware zur Integration von Steuersegmenten; Software zur Kontrolle von
Raumklima-, -zugangs- und -sicherheitssystemen; Software zur optischen
Zeichenerkennung; Software zur Pflege und zum Betrieb von Computer-
systemen; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem
Computernetz; Software zur Verbesserung der audiovisuellen Moglichkei-
ten von Multimedia-Anwendungen, namlich zur Einbindung von Text, Ton,
Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Softwarepakete; Apparate
und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und
Kontrollieren von Elektrizitat; Gerate zur Aufzeichnung Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Computerhard- und -software; Messgerate;
Messgerate [elektrisch]; elektronische Anzeigetafeln; Displays; Elektroni-
sche Publikationen [herunterladbar]; elektronische Stifte [fur Bildschirmge-
rate]; Sender fur elektronische Signale; elektrische Anlagen fir die Fern-
steuerung von Mobeln und Einrichtungsgegenstande; Signalfernsteuerge-
rate [elektrodyna-misch]; Analysegerate, nicht fur medizinische Zwecke; Di-

agnoseapparate, nicht fur medizinische Zwecke; Thermometer, nicht fur
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medizinische Zwecke; Ultraschallgerate, nicht fir medizinische Zwecke;
Mess-, Uberwachungs- und Auswertegerate fur nicht-medizinische Zwecke
zur Erfassung von Stoffen oder Stoffparametern innerhalb des menschli-
chen Korpers und Korperwerten, insbesondere zur nicht-invasiven Mes-

sung; Diagnosegerate nicht fir medizinische Zwecke*

weist das Anmeldezeichen nur darauf hin, dass sich diese Produkte zum Einsatz
in einer mit geratetechnischer Intelligenz ausgestatteten Kiiche besonders eignen

und dafir bestimmt sind.

(1) ,Aufgezeichnete Daten® konnen auf Datentrdger gespeicherte
Standardparameter fir die Einstellung von Kichengeraten oder Kichenmdbeln

sein.

(2)  ,Verstarkungsgerate und Korrektoren* sind erforderlich fur die Signale, die
Sensoren in der intelligenten Kiiche aufnehmen.

(3) ,Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgerate sowie -ausriistung®
kdnnen beispielsweise als selbsttétige ortsfeste Feuerldschanlage in einer mit ge-
ratetechnischer Intelligenz ausgestatteten Gastronomiekiiche zum Einsatz kom-
men (vgl. die Leitlinien zur Schadenverhiitung der deutschen Versicherer — Si-
cherheitsvorschriften fur Betriebe der Gastronomie,
https://shop.vds.de/de/download/c7603c0f096cbbedb639b1730c411c45/, Anlage

6 zum gerichtlichen Hinweis).

(4) ,Mess-, Zahl-, Ausrichtungs- und Kalibrierinstrumente* kénnen, z. B. als
elektronische Waagen, Bestandteile einer mit geratetechnischer Intelligenz ausge-

statteten Kiche sein.

(5)  ,Audio- und visuelle sowie photographische Gerate* kbénnen in Form von

Kameras sowie Audiounterhaltung Elemente einer solchen Kiche darstellen.
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(6) ,Elektrische Steuerungen fir automatische Schieber* werden fir die Moto-

ren zum Antrieb hohenverstellbarer (Kichen-)Arbeitsflachen eingesetzt.

(7)  ,Software zur optischen Zeichenerkennung“ wird fur ein Eingabemodul mit

Handschrifterkennung in einer intelligenten Kiiche bendétigt.

(8) ,Software zur Pflege und zum Betrieb von Computersystemen“ und ,Soft-
warepakete* konnen fir eine Kiche mit zahlreichen elektronisch (Uber Smart-

phone) steuerbaren Ausstattungsmerkmalen bestimmt sein.

(9) ,Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computer-
netz“ kann innerhalb einer solchen Kiche die automatisiert ablaufende Suche von

Rezepten im Internet ermdglichen.

(10) ,Software zur Verbesserung der audiovisuellen Mdglichkeiten von Multime-
dia-Anwendungen, ndmlich zur Einbindung von Text, Ton, Grafiken, unbewegten
und bewegten Bildern“ dient der Unterhaltung in der ,Wohnkiche* mit Musik, Fil-
men oder zur Beschaffung und Projektion von Rezepten und Handlungsanwei-

sungen auf die Arbeitsflache (vgl. oben Anlage 4. ,intelligente Arbeitsplatte*).

(11) ,Elektronische Anzeigetafeln® kommen beispielsweise im zentralen
Steuermodul der mit geratetechnischer Intelligenz ausgestatten Kiche zum Ein-

satz.

(12) ,Elektronische Publikationen [herunterladbar]* kénnen in Form online
verfugbarer Rezeptsammlungen, auf die wegen der automatisch erfassten Pro-
dukte im Kuhlschrank automatisiert zuriickgegriffen wird, fur eine intelligente Ki-

che bestimmt sein.

(13) ,Mess-, Uberwachungs- und Auswertegerate fir nicht-medizinische Zwecke

zur Erfassung von Stoffen oder Stoffparametern innerhalb des menschlichen Kér-
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pers und Korperwerten, insbesondere zur nicht-invasiven Messung“ kommen in
mit intelligenten Kichen ausgestatteten Senioreneinrichtungen zum Einsatz (vgl.
die Wissenschaftliche Untersuchung der Universitaten Zaragoza in Spanien und
der Glyndwr University in Grol3britannien von Kuichen-Prototypen vom

8. Oktober 2013, Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das in Klasse 20 beanspruchte Mobiliar nebst Zubehor

.,Mo6bel, namlich Kichenmdbel, insbesondere Oberschranke, Unter-
schréanke, raumhohe Schranke und Theken; Mdbelinseln; Kochmobel; Ess-
tische; Stuhle; Regale [Mobel]; Anrichten [Mobel]; Buffets [Mdbel]; Hand-
tuchschréanke [Mobel]; Vitrinen [Mobel]; Fachbdden, Schubladen, Tisch-
platten, Rollwagen [Mdbel]; Mébelbeschlage zum Heben und Senken von
Mobeln [nicht aus Metall]; Mébelbeschlage [nicht aus Metall]; Turbeschlage

[nicht aus Metall]; Griffe und Kndpfe [nicht aus Metall]*

kann sich seiner Art und Beschaffenheit nach fir die Ausstattung einer smarten
Kiche eignen.

ccc) Diein Klasse 42 angemeldeten Dienstleistungen

,Datenvervielfaltigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungs-
dienste; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software;
Designdienstleistungen; IT-Dienstleistungen; IT-Sicherheits-, -Schutz- und -
Instandsetzungsdienste; IT-Beratungs-, -Auskunfts- und -Informations-
dienstleistungen; Hosting-Dienste, Software as a Service (SaaS) und Ver-
mietung von Software; Vermietung von Computerhardware und -anlagen;
Beratungsdienstleistungen im Bereich der Steuerungstechnik; Entwicklung
von Steuerungscomputerprogrammen fur elektrische Betriebssteuerungs-
und Antriebsmodule; Programmierung elektronischer Steuerungssysteme;

Softwaredesign; Softwareerstellung; Softwareentwicklung; Softwareengine-
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ering; Softwareerstellungsleistungen; Aktualisierung und Wartung von
Computer-Software; Beratungsleistungen zu Software fur Kommunikations-
systeme; Beratung in Bezug auf Computer und Software; Computerpro-
grammierung und Softwareentwicklung; Entwicklung von Software; Entwurf,
Entwicklung und Implementierung von Software; Entwurf und Entwicklung
von Multimediaprodukten [Software]; Installation, Wartung und Reparatur
von Software fur Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Soft-
ware fir Computersysteme; Kundenspezifische Softwareanpassung; Kun-
denspezifisches Design von Softwarepaketen; Technischer Support im
Softwarebereich®

kénnen sich auf die Errichtung und den Betrieb einer ,mit gerétetechnischer Intel-

ligenz ausgestatteten Kiiche* beziehen.

(1)

,Datenvervielfaltigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungs-

dienste” sind beispielsweise zur Steuerung mit allgemeinen Apps erforderlich, da

Schnittstellen einheitliche Standards voraussetzen.

(@)

Ohne die Dienstleistungen

~Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; De-
signdienstleistungen; IT-Dienstleistungen; IT-Sicherheits-, -Schutz- und -In-
standsetzungsdienste; Entwicklung von Steuerungscomputerprogrammen
fur elektrische Betriebssteuerungs- und Antriebsmodule; Programmierung
elektronischer Steuerungssysteme; Softwaredesign; Softwareerstellung;
Softwareentwicklung; Softwareengineering; Softwareerstellungsleistungen;
Aktualisierung und Wartung von Computer-Software; Computerprogram-
mierung und Softwareentwicklung; Entwicklung von Software; Entwurf,
Entwicklung und Implementierung von Software; Entwurf und Entwicklung
von Multimediaprodukten [Software]; Installation, Wartung und Reparatur

von Software fur Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Soft-
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ware fur Computersysteme; Kundenspezifische Softwareanpassung; Kun-
denspezifisches Design von Softwarepaketen; Technischer Support im
Softwarebereich®

kann eine intelligente Kiche nicht entworfen, entwickelt, realisiert bzw. funktions-

fahig gehalten werden.

(3)  Auch die Dienstleistungen

. T-Beratungs-, -Auskunfts- und -Informationsdienstleistungen; Hosting-
Dienste, Beratungsdienstleistungen im Bereich der Steuerungstechnik; Be-
ratungsleistungen zu Software fir Kommunikationssysteme; Beratung in
Bezug auf Computer und Software; Software as a Service (SaaS) und Ver-

mietung von Software; Vermietung von Computerhardware und -anlagen*

kdnnen eine mit geratetechnischer Intelligenz ausgestattete Kiiche zum Gegen-

stand haben oder fur eine derartige Kiiche bestimmt sein.

dd) Soweit die Beschwerdefuhrerin den diffusen und unbestimmten
Bedeutungsgehalt des Anmeldezeichens anfihrt, ist dem entgegenzuhalten, dass
die Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht voraussetzt, dass die Be-
zeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auf-
fassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff
kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene
Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der
maoglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR
2014, 872 Rdnr. 25 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 — HOT;
GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 — Deutschlands schonste Seiten).

ee) Dem Anmeldezeichen fehlt es auch an Besonderheiten in syntaktischer

oder semantischer Hinsicht, die die gewahlte Kombination als ungewoéhnlich er-
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scheinen lassen und eine Schutzfahigkeit begrinden koénnten (EuGH a. a. O.
Rdnr. 98 - 100 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 — BIOMILD; BGH
GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 — My World). Auch wenn es sich um eine Wortneu-
schopfung handeln sollte, fehlt es an einer ungewohnlichen Anderung, die hinrei-
chend weit von der Sachangabe wegfuhrt. Denn die angemeldete Kombination
aus zwei Substantiven ist sprachregelgerecht gebildet und beschrankt sich auf die

bloRe Summenwirkung beschreibender Bestandteile.

C) Eine Eignung der angemeldeten Wortfolge ,smart kitchen® zur unmittelba-
ren Beschreibung der beanspruchten Waren der Klasse 20 ,Mdbel, ndmlich Bade-

zimmermdobel* kann jedoch nicht festgestellt werden.

Das Substantiv ,Badezimmer* bezeichnet einen zum Baden eingerichteten Raum
der Wohnung (www.duden.de), in dem sich Personen baden oder duschen, am
Waschbecken waschen, also Kérperpflege betreiben, oder ihre Notdurft verrichten
kénnen. Auch wenn schon im Jahre 2009 auf der Cebit ein intelligentes Badezim-
mer mit Spiegel als Monitor mit Bedienfeld vorgestellt worden ist (vgl. auch ,New
York Times Lab - Der Internetspiegel fur das Badezimmer® vom
7. September 2011, https://www.golem.de/1109/86290.html), kann schon wegen
der andersartigen Zweckrichtung kein Zusammenhang mit einer intelligenten K-
che hergestellt werden. Dies gilt dann auch flr Mdbel, die der Ausstattung eines
Badezimmers dienen. Insoweit ist das Anmeldezeichen daher weder freihaltebe-
darftig, noch fehlt ihm die erforderliche Unterscheidungskraft gemaR § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.

2. Da schon das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt,
kann dahinstehen, ob dem angemeldeten Zeichen dartber hinaus gemal § 8
Ab. 2 Nr.1 MarkenG fur die vorgenannten Waren und Dienstleistungen mit

Ausnahme der Badezimmermdbel jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

3. Die beiden Hilfsantrage der Anmelderin sind unzulassig.
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a) Die teilweise Einschrankung des Waren- und/oder
Dienstleistungsverzeichnisses stellt einen Teilverzicht im Sinne von 8§ 48 Abs. 1
MarkenG dar (vgl. BGH, GRUR 2008, 714 Rdnr. 35 — idw). Da die Erklarung
materiell-rechtlich zum teilweisen Erléschen der Marke fuhrt, kann sie nicht
bedingt abgegeben werden (BGH GRUR 2011, 654 Rdnr. 14 — Yoghurt-Gums;
a. a. O. —idw; BPatG 27 W (pat) 568/10 —~ALMOND).

Die von der Anmelderin hilfsweise erklarten Einschrdnkungen des Waren-

/Dienstleistungsverzeichnisses sind daher unwirksam.

b) Aber selbst wenn der erste Hilfsantrag ,die Marke flr diejenigen Waren und
Dienstleistungen zur Eintragung zuzulassen, denen ein direkter Bezug zu Kichen
fehlt, namlich fur die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klasse 42
sowie die nicht kiichenbezogenen Waren der Klasse 20 unbedingt erklart worden

ware, kbnnte er keine Eintragungsfahigkeit begriinden.

Denn es ist unzulassig, die Anmeldung in der Art und Weise einzuschranken, dass
die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes, mit der angemeldeten
Bezeichnung gerade beschriebenes Merkmal nicht aufweisen (vgl. EUGH GRUR
2004, 674 Rdnr. 114 - 117 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr.9 —
Willkommen im Leben; BPatG 26 W (pat) 16/15 — Spider Bottle). Dies wirde zu
Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes fiuhren. Dritte —
insbesondere Konkurrenten — waren im Allgemeinen nicht dartber informiert, dass
sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene
Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein
bestimmtes Merkmal aufweisen, und konnten so dazu veranlasst werden, bei der
Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder
Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal
beschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 — Postkantoor).

C) Der zweite Hilfsantrag mit der Beschrankung auf die Waren der Klasse 9



-22 -

~Sensoren zur Steuerung von Motoren; Software zur Verbesserung der
audiovisuellen Mdglichkeiten von Multimedia-Anwendungen, namlich zur
Einbindung von Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern;
Mess-, Uberwachungs- und Auswertegeréte fir nicht-medizinische Zwecke
zur Erfassung von Stoffen oder Stoffparametern innerhalb des
menschlichen Korpers und Kdrperwerten, insbesondere zur nicht-invasiven

Messung*

hatte keinen Erfolg gehabt, weil das Anmeldezeichen auch bei diesen Waren den
Bestimmungs- bzw. Verwendungszweck unmittelbar beschreibt, wie Dbereits
eingehend ausgefihrt worden ist. Nur hinsichtlich der Beschrankung auf ,Mdbel,
namlich Badezimmermobel“ in Klasse 20 ware er begriindet gewesen, aber das

hat die Anmelderin schon mit ihnrem Hauptantrag erreicht.

4. Die von der Beschwerdefuhrerin angefihrte Voreintragung rechtfertigt keine

andere Entscheidung.

Die am 1. Juli 1996 erfolgte Eintragung der Wortmarke ,SMART" (395 14 027) fur
andere Waren und Dienstleistungen, darunter Kraftfahrzeuge der Klassen 7 und
12, lag zum Anmeldezeitpunkt, dem 27. August 2015, fast 19 Jahre zurlck, so
dass sich aufgrund zunehmender Technisierung der Sprachgebrauch des
angesprochenen Publikums inzwischen verdndert hat. Hinzu kommt, dass das
registrierte  Markenwort nicht vergleichbar ist, weil ,smart hier nicht in
Alleinstellung, sondern mit einem den Waren- und Dienstleistungsbezug

erlauternden Zusatz angemeldet worden ist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt

war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-

rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
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schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Jacobi Schddel

pro



