BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/99 Verkindet am
3. Juli 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 649 166

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 3. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Be-
schliisse der Markenstelle fir Klasse 25 IR des Deutschen
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Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1998 und vom
14. November 1997 aufgehoben.

Grinde

Die international fur verschiedene Waren der Klassen 18 und 25 (farbig) regi-
strierte Marke 649 166

soll in Deutschland Schutz erhalten.

Die Markenstelle fur Klasse 25 IR des Patentamts hat ihr zun&chst in einem
Erstbeschlul? den Schutz insgesamt, dann in einem Erinnerungsbeschlufld nur
noch teilweise (namlich fir Waren, die nach Meinung des Erinnerungsprifers in
irgendeinem Zusammenhang mit Schuhen stehen kénnen) versagt, weil ihr die

erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die Marke sei ohne weiteres als waren-



bezogene Werbeaussage zu verstehen (dh im Sinne von "shoe for you" = "Schuh
fur dich"). Die Bestandteile "shoe" und "you" der Marke, die dem englischen
Grundwortschatz entstammten, wirden auch im Inland problemlos verstanden,
zumal ahnliche (englische) Slogans werbelblich seien, wie sich aus verschiede-
nen einschlagigen Veroffentlichungen ergebe. Fir den Verkehr liege es auch
nahe, die Ziffer "4" im Sinne von "for" zu verstehen, weil eine solche Verwendung
ebenfalls werbeliblich sei, woflr die Markenstelle verschiedene Nachweise vor-
gelegt hat. Daran andere auch nichts die grafische Ausgestaltung der Marke, die

sich in werbelUblichem Rahmen halte.

Gegen den Erinnerungsbeschlufd hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.
Sie halt die Marke fur schutzfahig, wobei sie sich insbesondere auf Urteile in ei-
nem zugunsten einer Drittfirma entschiedenen Rechtsstreit stiitzt (LG Mannheim
vom 28.Juni 1996 — 7 084/96 — und OLG Karlsruhe vom 14. Mai 1997 —
6 U 145/96). Aus diesen Entscheidungen ergebe sich, dal3 schon das Ersetzen
der Préaposition "for" durch die Zahl "4" die Marke schutzfahig mache. Auch der
Bundesgerichtshof teile diese Ansicht offensichtlich, da er im Nichtannahme-
beschluf’® (vom 15. Januar 1998 — | ZR 146/97) festgestellt habe, dal’ die Revision
auch sachlich keinen Erfolg haben wiirde. Die Markeninhaberin regt an, gegebe-
nenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde mufdte im Ergebnis Erfolg haben, da der Schutzbewilligung (ins-
besondere) die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 (iVm 88 108, 113) MarkenG

nicht entgegenstehen.



Der Senat geht allerdings mit der Markenstelle davon aus, dal3 die (schlichte)
Wort- und Zahlenfolge "shoe 4 you" fur bestimmte Waren (also zB Schuhe jeder
Art) keine hinreichende markenrechtliche Unterscheidungskraft besitzt, weil es
sich dabei um eine allgemeinverstandliche, rein sachbezogene Aussage handelt,
mit der ein Produkt in werbelblicher Weise dem potentiellen Kaufer als kaufwirdig
angepriesen wird. Wie von der Markeninhaberin letztlich nicht bestritten und auch
von der Markenstelle im einzelnen unter Hinweis auf einschlagige Veroffentlichun-
gen dargelegt, ist sowohl die Verwendung der englischen Sprache als auch das
Ersetzen der Praposition "for" durch die Zahl "4" werbeublich und mittlerweile weit
verbreitet (vgl zB BPatG BIPMZ 1996, 134 "4 YOU"; aulRerdem 30 W (pat) 42/00
"SCAN 2 PRINT", veroffentlicht in PAVIS PROMA). An der Schutzunfahigkeit sol-
cher Aussagen andert nichts die von der Markeninhaberin in diesem Zusammen-
hang herangezogene Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Der dorti-
gen Argumentation (S 4), gerade durch die Haufigkeit der Verwendung derartiger
Zahl-Wort-Kombinationen mit einheitlichem Sinngehalt werde deren individualisie-
rende Wirkung "vielmehr bestatigt", vermag der Senat nicht zu folgen. Abgesehen
davon, daf3 nicht verstandlich ist, woher die individualisierende und herkunfts-
kennzeichnende Wirkung einer haufig sachbezogen verwendeten Angabe kom-
men sollte, widerspricht dies auch den Ausfiilhrungen des Bundesgerichtshofs in
der "FOR YOU"-Entscheidung (MarkenR 1999, 351, 354, liSp 2. Abs), wonach
einer Marke dann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn festgestellt
werden kann, dafl3 "der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung die Wortfolge nur als eine englischsprachige schlagwortartige Aussage

versteht".

Letztlich kdnnen diese Fragen hier aber offen bleiben, da der international regist-
rierten Marke aufgrund ihrer bildlichen Ausgestaltung ein noch hinreichendes Mal3
an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Mit ihrer grafischen
und farblichen Gestaltung geht die Marke Uber die schlichte Sachaussage "shoe
for you" hinaus und besitzt insoweit einen (wenn auch vielleicht minimalen)

schutzbegriindenden Fantasiegehalt und Wiedererkennungswert.



Ein relevantes Freihaltungsbediirfnis ist damit ebenfalls nicht zu erkennen, zumal

es hierfur schon an einer konkret warenbeschreibenden Angabe mangelt.

Der Beschwerde war sonach stattzugeben.

Dr. Schade Albert Friehe-Wich

Na/Ju



