BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 153/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 55 064.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Schulke sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder
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10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllisse der
Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 27. Mai 1998 und 13. Marz 2000 aufgehoben.

Grinde

Die Beschwerdefihrerin hat die Bezeichnung

SELECT-ART

als Wortmarke fur "Mobel" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle fur Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung gemaf den 88 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurtickgewiesen. Die Zu-
rackweisung ist im wesentlichen damit begriindet, dal? es sich bei "SELECT-ART"
um eine englischsprachige Wortzusammenstellung handle, die im Deutschen so-
viel wie "auserlesene, hervorragende Kunst" bedeute. Dieser Sinngehalt sei im
deutschen Sprachbereich ohne weiteres verstandlich, da die angemeldeten Wor-
ter zum einfachsten englischen Wortschatz gehorten. Dem Publikum, das Uber
Englischkenntnisse verfuge, erschlie3e sich somit ohne weiteres der Sinngehalt
der angemeldeten Bezeichnung. Aber auch Verbraucher ohne Englischkenntnisse
wirden den Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres erfassen,
da das Wort "SELECT" eine betrachtliche Nahe zu den in den deutschen Sprach-
gebrauch eingegangenen Fremdwdrtern "selektiv' bzw "Selektion" aufweise. Der
weitere Wortteil "ART" sei als Fremdwort fur "Kunst" allgemein gelaufig. Die an-

gemeldete Bezeichnung stelle damit im Hinblick auf die beanspruchten Waren le-



diglich eine Beschaffenheitsangabe dar, die dem Verkehr wesentliche Eigen-
schaften benenne. Gerade in der MoObelbranche bestehe die Tendenz, Mobeln
besonders moderne Gestaltungsformen zu geben oder sie nach alteren Vorbildern
zu gestalten. Dabei handle es sich dann um ausgewahlte Stiicke, die der Kunst
zugerechnet wirden. Wenngleich eine Verwendung der Bezeichnung "SELECT-
ART" bisher nicht habe festgestellt werden kdnnen, so seien die beiden Worter
jedoch aus sich heraus verstandlich.

Darlber hinaus kdnne die angemeldete Bezeichnung auch nicht als Hinweis auf
die Herkunft der beanspruchten Waren aus einem bestimmten Geschéftsbetrieb
dienen. Aufgrund der Gelaufigkeit der Begriffe "SELECT" und "ART" werde die
angemeldete Bezeichnung zumindest von einem beachtlichen Teil der angespro-
chenen Verkehrskreise in ihrem warenbeschreibenden Sinn verstanden, so daf3

sie nicht geeignet sei, als individuelle Betriebshinweis zu dienen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. lhrer Ansicht nach stehen
der begehrten Eintragung keine Schutzhindernisse entgegen. Es sei weder zu-
treffend, dal® sich die von der Markenstelle angenommene Bedeutung des Zei-
chens "SELECT-ART" dem allgemeinen Verkehr ohne weiteres erschliel3en
werde, noch kdnne die Einschatzung geteilt werden, der Verkehr erkenne in der
Anmeldung eine Beschaffenheitsangabe fir die beanspruchten Waren. Vielmehr
spreche alles daftir, daR der Verkehr keinen unmittelbaren Sinnzusammenhang
zwischen der Marke und profanen Gebrauchsgegenstanden wie Mdbel herstellen
werde. Es sei bereits nicht haltbar, wenn die Markenstelle die Bezeichnung
"SELECT-ART" auf den Sinngehalt "auserlesene Kunst" reduziere. Sehr viel néaher
als die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung liege der Sinngehalt "die
selektive bzw auswahlende Art". Selbst wenn dieses Verstandnis der Marke As-
soziationen in mehrere Richtungen wecke, so besitze dieses Verstandnis jedoch
keinen unmittelbar beschreibenden Charakter fur die beanspruchten Waren. Na-
herliegend sei auch das Verstandnis der Bezeichnung "SELECT-ART" als slo-

ganartige Aufforderung im Sinne von "Wéahlen Sie Kunst aus". Diese pragnante



Wortfolge werde nur als allgemeine, unspezifische Werbeaussage verstanden.
Auch wenn man mit der Markenstelle unterstelle, dal? der Verkehr "SELECT-ART"
im Sinne von "auserlesene Kunst" verstehe, weise die Anmeldung fur die Waren
"Mdobel" keinen unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt auf. Angesichts der
Mehrdeutigkeit von "SELECT-ART" kdonne der Anmeldung auch nicht jegliche
Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Demgemal} beantragt sie die Aufhebung der angefochtenen Beschliisse.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als begrindet, denn der be-
gehrten Eintragung stehen die Schutzhindernisse des 88 Abs2 Nrl
und 2 MarkenG nicht entgegen.

1. Nach 88 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen kdnnen. Dabei ist da-
von auszugehen, dafl} ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine
Benutzung als Sachangabe bisher nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den
gegebenen Umstanden erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH). Zu
den nach 88 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen An-
gaben zahlen allerdings nicht nur die ausdricklich aufgeflhrten, sondern auch
solche, die fur den Warenverkehr wichtige und fir den umworbenen Abnehmer-
kreis irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die betreffenden
Waren selbst beschreiben.(vgi BGH GRUR 1998, 813 - CHANGE; BGH
BIPMZ 1999, 410, 441 - FOR YOU). Zu diesen Angaben oder Umstadnden gehort
die angemeldete Marke "SELECT-ART" jedoch nicht.



Eine Verwendung der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung als beschreibende
Angabe hat die Markenstelle nicht nachgewiesen; auch der Senat hat insoweit
keine Feststellungen zu treffen vermocht. Von einem auf gegenwartiger Benut-
zung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedirfnis kann deshalb nicht ausge-
gangen werden. Ebensowenig liegen hinreichende Anhaltspunkte daftr vor, daf3
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren "Mébel” in Zukunft eine Benut-
zung der Marke als Sachangabe erfolgen wird. Selbst wenn mit der Markenstelle
davon ausgegangen wird, dal3 der angesprochene Verkehr der angemeldeten
Marke die Bedeutung "auserlesene Kunst" oder "hervorragendes Handwerk" bei-
legt, sagt sie nichts Konkretes dariiber aus, welche besonderen Merkmale die
unter dieser Bezeichnung angebotenen Mobel konkret auszeichnen. So lassen die
angenommenen Sinngehalte beispielsweise offen, nach welchen kinstlerischen
Vorbildern oder handwerklichen Kriterien die betreffenden Mébel gestaltet sind.
Ebensowenig sagt die Anmeldung etwas dariber aus, welcher Stilrichtung oder
Zeitperiode die Mobel nachgebildet sind. Eine eindeutige, unmif3verstandliche
Aussage Uber die betreffenden Waren ist mit "SELECT-ART" mithin nicht méglich.
Von einem gegenwartigen oder zukinftigen Freihaltebedurfnis der Mitbewerber
der Anmelderin an der angemeldeten Bezeichnung kann deshalb nicht

ausgegangen werden.

2. Ebensowenig kann der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im
Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft
im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung,
vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke erfal3ten Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unter-
nehmen aufgefalRt zu werden. Dabei ist grundsatzlich von einem grofR3zugigen
Mal3stab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht
aus, um das Schutzhindernis zu tGberwinden. Kann einer Wortmarke kein fur die
fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt
zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebrauchliches

Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entspre-



chenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatséchlichen Anhalt
dafur, dald ihr die vorerwahnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Un-
terscheidungskraft fehlt (vgl BGH MarkenR 1999,349 -YES; BGH
GRUR 2000, 722 - LOGO mwNachw).

Hiervon ausgehend kann der Bezeichnung "SELECT-ART" nicht die erforderliche
Unterscheidungseignung abgesprochen werden; eine konkret beschreibende
Sachaussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage stehenden Waren
selbst Bezug nimmt, stellt die angemeldete Wortkombination nicht dar (siehe
oben). Die Anmeldung sagt nichts Eindeutiges dariber aus, wodurch sich die be-
treffenden Mobelstiicke von denen anderer Unternehmen unterscheiden konnten.
Auch far den Teil des angesprochenen Verkehrs, der Uber ausreichende Eng-
lischkenntnisse verfugt, ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien die betreffen-
den Mdbel kunstlerisch oder handwerklich hervorstechen. Im Ubrigen erscheint es
- wie von der Anmelderin dargelegt - auch vorstellbar, dal3 der angesprochene
Verkehr der angemeldeten Bezeichnung auch Sinngehalte wie "ausgewahlte
Art/Beschaffenheit" oder die Aufforderung "Wéhlen Sie Kunst aus" entnimmt. Auch
diese Mehrdeutigkeit spricht fur die erforderliche Unterscheidungseignung (vgl
BGH aaO - LOGO).

Schlief3lich handelt es sich bei "SELECT-ART" auch nicht um ein gebrauchliches
Wort der Alltagssprache, das der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung stets nur als eine schlagwortartige Aussage versteht.

Soweit der Senat in der Entscheidung 26 W (pat) 122/95 vom 18. September 1996

- SELECTCOMFORT einen anderen Standpunkt eingenommen hat, halt er hieran
angesichts der neueren hdchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr fest.

Schilke Eder Kraft



Mr/Na



