BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 187/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 11 791

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und
Richter Sekretaruk

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts - Markenstelle fur Klasse 41 — vom
15. November 1998 aufgehoben.

Grinde

Nach erfolgter Zurtickweisung der Anmeldung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke hat das Bundespa-
tentgericht auf die Beschwerde die Beschliisse der Markenstelle hinsichtlich der
Dienstleistung "Verpflegung von Gé&sten" aufgehoben und im dbrigen die Be-
schwerde zuriickgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerde
hin die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und entschieden,

dass der Anmeldung der Marke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Papier, Pappe (Karton), Papierwaren und Pappwaren, so-
weit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Zeitungen
und Zeitschriften; Bucherstitzen, Buchhillen, Buchkasset-
ten, Schreibwaren, Post- und Grul3karten, Tauschkarten,
Briefpapier und Briefumschlage, Briefmarken, Namensschild-
chen und Etiketten aus Papier oder Pappe, Notizbilcher, Ta-
gebucher, Notizzettel, Notiztafeln, Adressenblcher, Brief-
mappen, Aktendeckel, -mappen und —hefter, Folien-Lochver-
starker; Kalender, insbesondere Studentenplaner; Ringbi-
cher, Hefte, Alben, Sammelbicher, Briefbeschwerer, Briefoff-
ner, Schreibunterlagen, Tischordner (Behélter fir Schreib-

und Buroutensilien); Lineale, Radiergummis, Hefter, Heft-



und Buroklammern, Blcher- und Lesezeichen; Schnittmuster
und Zeichenschablonen; Abziehbilder und Applikationen
(auch solche aus PVC und solche zum Aufblgeln und als
vorubergehende Tatowierung), Rubbelbilder, Papier- und
PVC-Aufkleber, Papiertiten, -taschen, -beutel, Geschenkpa-
pier, Geschenkanhé&nger aus Papier oder Pappe; Partyartikel
aus Papier und/oder Pappe, namlich Luftschlangen, Fahn-
chen, Wimpel, Tischdekorationen, Servietten, Tischdecken,
Platzdeckchen; Schreibtafeln, Kreide, Klebstoffe fur Papier-
waren und Haushaltszwecke, Schreibgerate, Markierstifte,
Etuis fur Schreib-, Mal- und Zeichenutensilien, Schuleretuis
gefullt mit Markierstiften, Fullhaltern, Kugelnschreibern, Blei-
stiften, Linealen, Radiergummis und Notizzetteln; Bleistift-
dosen und —behdlter, Bleistifthalter, Bleistiftverlangerer und
-aufstecker, Bleistiftspitzer, Zeichen-, Mal- und Modellierwa-
ren und —gerate, Pinsel; Kinstlerbedarfsartikel, namlich
Farbstifte, Kreide, Malbretter und Malleinwand; Hobby- und
Bastelk&sten, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibmaschi-
nen und Birogerate (ausgenommen Mobel), soweit in Klas-
se 16 enthalten; Abrollgerate fur Klebebander, Lehr- und Un-
terrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16
enthalten; Spielkarten, Drucklettern, Druckstocke; Stempel,
Stempelfarben und —kissen, Tinten;

Bekleidungsstiicke und Kopfbedeckungen.

Ton- und BildUbertragung durch Draht-, Kabel- und Satelli-
tenfunk sowie durch &@hnliche technische Einrichtungen; Ver-
mittlung von Presseinformationen und Informationen mit
nicht-werbendem Charakter;

Erziehung und Unterricht; Reproduktion, Vorfihrung und
Vermietung von Filmen, Reproduktionen von Ton- und Bild-

aufnahmen auf anderen Bild- und/oder Tontragern, Vorfuh-



rung und Vermietung dieser Bild- und/oder Tontrager; Be-
trieb und Vermietung von Studios einschlief3lich von Einrich-
tungen, Apparaten und Geraten fir die Produktion von Fil-
men, Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Vermietung von
Rundfunk- und Fernsehgeraten; Organisation und Veranstal-
tung sportlicher und kultureller Aktivitdten und Wettbewerbe;
Herausgabe und Veréffentlichung von Buchern, Zeitungen
und Zeitschriften, Vermietung von Zeitschriften; Veranstal-
tung von Ausstellungen fur kulturelle, Unterrichts- oder Un-

terhaltungszwecke"

das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht entgegensteht und

bezuglich der Waren und Dienstleistungen

"Bespielte Ton- und/oder Bildtrager, insbesondere mit Musik
bespielte Schallplatten, Tonbé&nder und Tonkassetten, Com-
pact-Discs, auf audiovisuelle Platten aufgezeichnete Ton-
und/oder Bildaufnahmen in Form von Analog- und Digitalkon-
figurationen, auf Magnetband aufgezeichnete Ton- und/ oder
Bildaufnahmen in Form von Analog- und Digitalkonfiguratio-
nen;

Bicher, Comic-Hefte und —Biicher, Sketchbicher, Bildroma-
ne, Spiel- und Aktivitatsbuicher, Mal- und Hobbybiicher, Bas-
telblcher, Posterblcher; Fotografien, Poster; Ausschneidefi-
guren und Dekorationen aus Pappe;

Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Sam-
meln und Liefern von Nachrichten und Informationen,;
Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhal-
tung, Produktion von Filmen, Produktionen von Ton- und
Bildaufnahmen auf anderen Bild- und/oder Tontragern, Pro-

duktion und Gestaltung von Rundfunk- und Fernsehsendun-



gen, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltungssen-
dungen; Betrieb von Freizeit- und Vergniigungsparks; Veran-
staltung und Organisation von Volksbelustigungen, Zirkus-
darbietungen, Theaterauffihrungen, Tanz und/oder Musik-
darbietungen, Tierschaustellungen, Tourneen, Konzerten so-

wie von Unterhaltungsshows"

die Sache an das Bundespatentgericht zurtickverwiesen, damit tatsachliche Fest-
stellungen dahingehend getroffen werden kénnen, ob die Wortfolge als reine Be-
schreibung des Inhalts oder Gegenstands dieser Waren und Dienstleistungen vom

Verkehr aufgefasst wird.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der begehrten Eintragung in das Mar-
kenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch das einer Bezeichnung im Sinne von § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist Unterscheidungs-
kraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift die einer Marke innewohnende
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniiber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist
es, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewahrleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsatzlich von
einem grof3ziigigen Mal3stab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu tUberwinden. Kann einer
Wortmarke kein fir die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund

stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich



auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmit-
tel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafur, dass ihr die vor-
erwahnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt
(vgl BGH, BIPMZ 2002, 463 - Bar jeder Vernunft). Fur die zuerst genannten Waren
und Dienstleistungen ist dies nach der bindenden Vorgabe des Bundesgerichts-
hofs in seiner Entscheidung nicht der Fall. Dasselbe gilt aber auch fir die vorste-
hend im zweiten Teil genannten Waren und Dienstleistungen. Fir Slogans der hier
vorliegenden Art gelten die fur Einwortmarken entwickelten Grundsatze zur Unter-
scheidungskraft entsprechend. Als Indizien fir die Schutzfahigkeit konnen Kirze,
gewisse Originalitat und Pragnanz sowie die Mehrdeutigkeit mit der Folge einer In-
terpretationsbedurftigkeit herangezogen werden (vgl. BGH, BIPMZ 2000, 161
- Radio von hier). "Bar jeder Vernunft" fehlt auch ftr die noch zu prifenden Waren
und Dienstleistungen zumindest nicht jegliche Unterscheidungskraft. Das Wort
"bar" als Synonym fir "ohne" wird im allgemeinen Sprachgebrauch nur noch sel-
ten verwendet, wirkt deshalb in gewisser Weise altertiimlich und verleiht dem Slo-

gan ausreichende Originalitat.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Verkehr die Wortfolge "Bar jeder
Vernunft” - beispielsweise wegen einer Verwendung durch viele Anbieter - nicht
mehr als Unterscheidungsmittel der betrieblichen Herkunft versteht. Bei der Einga-
be der Wortfolge in die Suchmaschine "Google" des Internets am 27. Dezem-
ber 2002 ergaben sich nur kennzeichenmaliige Verwendungen, was die Annahme
verbietet, dass die Marke nicht mehr als Unterscheidungsmittel verstanden wird,
zumal entgegenstehende Tatsachen weder von der Markenstelle, noch vom Se-

nat, aufgefunden werden konnten.

b) Die Marke ist auch nicht nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschlie3lich aus Angaben, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der bean-



spruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. "Bar jeder Vernunft" kann
keine eindeutige Angabe dariber entnommen werden, welches Merkmal der Wa-
ren oder Dienstleistungen durch diese Wortfolge konkret bezeichnet werden kénn-
te.

Winkler Dr. Albrecht Sekretaruk

br/Ko



