BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 77/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 23 187.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul3 der Marken-
stelle fur Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Dezember 2001 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 9. April 2001 die Wortmarke

WE MAKE THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL AT HOME

fur folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemel-

det worden:

.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien;
Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier und Schreibwaren oder fir
Haushaltszwecke; Druckerpapier, Papierhandtiicher und Papierti-
cher; Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauholz, Hartfaserplatten,
Sperrholz, Weichholzverkleidung, Prel3span, Holzpaneele fur Bau-
zwecke, Gebaudeverkleidungen aus Sperrholz, Holz, Hartfaser-
platten und Vinyl; einbaufertige Wandpaneele, Gipsverbundplatten,
Gips, Wand- und Deckenputz; Putz zur Abdeckung von Ubergan-
gen, Asphaltdachdeckplatten, Dachbelag in Rollen, Dachfilz, Iso-
liermaterial, insbesondere Glasfasermatten, Verkleidungen, Profile,
Leisten, Innentireinheiten; Herstellung von Baumaterialien, Biro-
mdobeln, Papiergewebeerzeugnissen, Papier und Papierverpackun-

gen gemald den Auftragen und Vorgaben Dritter; Grof3handels-



dienstleistungen auf dem Gebiet der Baumaterialien, Chemikalien,
Papierprodukte, Gips, Buromaterialien, Papier und Zellstoff und
Pappe”.

Die Markenstelle fur Klasse 19 hat die Anmeldung durch Beschlu3 vom
14. Dezember 2001 gemald 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuriickgewiesen. Die Zu-
rickweisung wurde damit begriindet, dal3 es der Marke im Hinblick auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft
fehle. Die angemeldete Marke -in deutscher Ubersetzung: ,Wir machen die
Dinge, die Sie/Dich wie zu Hause fuhlen lassen”- sei nur ein betriebsneutraler
Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienst-
leistungen. Es handle sich um einen Slogan mit ausschliel3lich warenanpreisen-
dem Inhalt, der vom Verkehr nicht als markenmaRiger betrieblicher Herkunftshin-

weis aufgefalit werde.

Gegen diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-

melderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

Zuletzt schrankte sie ihr Warenverzeichnis ein wie folgt:

.Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren; Klebstoffe fir
Papier- und Schreibwaren oder fir Haushaltszwecke; Druckerpa-

pier, Papierhandtiicher, Papiertiicher”.

Sie tragt vor, dal3 die angemeldete Marke, selbst wenn die relevanten inlandi-
schen Verkehrskreise die englischsprachige Wortfolge Ubersetzen kdnnten, nicht
geeignet sei, die nunmehr noch angemeldeten Waren unmittelbar zu beschreiben.
Diese hatten offensichtlich nicht die Eigenschaft, den Verbraucher ,sich wie zu

Hause fuhlen zu lassen®. Die Marke sei unscharf und weise eine gewisse Origina-



litat und Pragnanz auf, da es sich um Wortspiel handle. Das Wortspiel solle zei-
gen, dal3 die Herstellerfirma einerseits ,Dinge mache® und diese ,Dinge wiederum
etwas mit dem Verbraucher machten*.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begrindet.

Der Senat halt die angemeldete Wortmarke im Zusammenhang mit dem nunmehr
eingeschrankten Warenverzeichnis fur unterscheidungskraftig und nicht freihal-
tungsbeduirftig. lhrer Eintragung gemal 88 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen insoweit
daher keine absoluten Schutzhindernisse gemall 88 Abs2 Nr 1 und Nr2

MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfaldten Waren eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unter-
nehmen aufgefaldt zu werden, ist grundsatzlich ein gro3zugiger Mal3stab anzule-
gen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses
Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch;
GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Ver-
kehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm

entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.

Es durfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft von Werbeslogans gegenuber anderen Wortmarken gestellt werden (BGH
MarkenG 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2050 - Partner with the Best; GRUR
2000, 720, 721 - Unter uns). Einem Werbeslogan wird der Verkehr zwar haufig

eine beschreibende Werbeaussage entnehmen; dies schliel3t aber eine ldentifizie-



rungsfunktion nicht von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prifen, ob der
Werbeslogan einen ausschliel3lich produktbeschreibenden Inhalt hat, oder ob er
zumindest noch eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Wahrend bei Wer-
beslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbe-
aussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft aus-
zugehen ist, kdnnen dagegen Kiirze, eine gewisse Originalitat und Pragnanz einer
Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedurftigkeit der Werbe-

aussage Indizien fir die hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die als Marke angemeldete Wortfolge ,WE MAKE THE THINGS THAT MAKE
YOU FEEL AT HOME" werden die angesprochenen Verkehrskreise - hinsichtlich
der nunmehr noch streitgegenstandlichen Waren das allgemeine Publikum - in der
Regel ohne weiteres als Werbespruch auffassen und auch seinen Bedeutungsge-
halt verstehen, da das Gesamtzeichen aus Begriffen des Grundwortschatzes der
englischen Sprache zusammengesetzt ist. Dennoch besitzt der Werbeslogan die
erforderliche Unterscheidungskraft, weil er keinen eindeutigen Sinngehalt erken-
nen laRkt, sondern bezuglich der nunmehr noch beanspruchten Waren zu diffus,
mehrdeutig und interpretationsbedurftig bleibt. Eine sachliche Aussage bezuglich
der beanspruchten Waren der Klasse 16 - im wesentlichen Papier- und Schreib-
waren sowie Papiertticher - 1af3t sich nicht bzw nicht ausreichend erkennen. Diese
Waren sind nicht unmittelbar dazu geeignet, der Verschonerung des eigenen
Heims und damit einem verbesserten Lebensgefihl der angesprochenen
Verbraucherkreise zu dienen. Es bedarf mehrerer analysierender Zwischenschritte
um einen Bezug zwischen den Waren und einem ,gemdatlichen®, ,schénen* Zu-
hause der angesprochenen Verkehrskreise herzustellen, da es sich um
Gebrauchsgegenstande des taglichen Lebens handelt, die nicht unmittelbar auf-
grund eines ansprechenden Designs den Kaufern ein besonderes Lebensgefinhl

vermitteln.

2. Nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken

ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur



Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen kdnnen. Dabei ist da-
von auszugehen, dal3 ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Be-
nutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den
Umstanden erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeichen
- Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umstdnden gehért die angemeldete Wortfolge ,WE
MAKE THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL AT HOME" nicht. Eine Verwendung
dieser Bezeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit nicht nachweisbar. Von
einem auf gegenwartiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbe-
durfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinrei-
chende Anhaltspunkte dafir vor, da im Zusammenhang mit den nunmehr noch
beanspruchten Waren in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeich-
nung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler v. Zglinitzki Dr. Hock
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