26 W (pat) 246/03 Verkindet am
7. Juli 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 23 494.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 7. Juli 2004 unter Mitwirkung des Richters Kraft als

Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

BPatG 154
6.70



beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 4. Juli 2003 aufgehoben.

Grinde

Die Wortfolge
CRAFTED BY THE MIND

ist als Marke flr die Waren
"Parfimerien, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege;
Flaschenverschlisse, Verschlisse fur Kisten und Kasten,
Schnallen, Geldscheinklammern, Schlisselanhanger, Mes-
sergriffe, alle vorgenannten Waren aus Metall.
Taschenmesser und andere Messerwaren, Rasierer, hand-
betatigte Werkzeuge und Gerate; Etuis fur Taschenmesser
und andere Messerwaren, Etuis fur Rasierer.
Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen und —etuis; Lineale,

Barometer und andere Mel3gerate; elektronische Zeitplaner

und andere elektronische Geréate und Instrumente, Teile fir



vorgenannte Waren; Taschenrechner und andere Rechen-

maschinen.

Uhren, Armbanduhren, ZeitmeRinstrumente; Schmuckwaren,
namlich Broschen, Anstecknadeln, Ohrringe, Ohrstecker,
Ringe, Armbéander, Halsketten; Etuis zur Aufbewahrung von

Armbanduhren und Juwelen.

Federflllhalter, Kugelschreiber, Bleistifte, Filzstifte, Textmar-
ker, Schreibbeutel, Geschenkkassetten fur Schreibutensilien,
Tinten und Nachfillpatronen, Notizpapier, Schreibpapier,
Terminkalender, Organizer, Briefbeschwerer, Halter fur Fuller
und Bleistifte.

Brieftaschen, Geldbdrsen, Kreditkartenetuis, Schreibtisch-
sets aus Leder, Aktentaschen und —mappen, Handtaschen,

Beutel aus Leder, Reisetaschen.

Trinkflaschen, nicht aus Edelmetall; Tabletts, Tassen und an-
deres Tafelgeschirr, Behélter fur Haushalts- oder Kiichen-
zwecke, alle vorgenannten Waren nicht aus Edelmetall; Ra-
sierpinsel und —sténder, andere Toiletten- und Kosmetikuten-

silien.

Mantel, Morgenmantel, Jacken, Pullover, Hosen, Schlafanzi-
ge, Oberhemden, Roécke, Strimpfe, Anzlige, Badeanzlge,
Sweater, T-Shirts, Hosen, Shorts, Handschuhe, Halstucher,
Schals, Schultertticher, Hute, Mutzen und andere Kleidungs-
stiicke; Gurtel, Bander, Hosentrager, Strumpfhalter, Schuhe,

Sportschuhe, Stiefel, Hausschuhe und andere Schuhwaren;



spezielle Sport- und Gymnastikkleidung; spezielle Sport- und

Gymnastikschuhe; Faschingskostiime.

Pfeifen, Aschenbecher, nicht aus Edelmetall, Zigaretten- und
Zigarrenspitzen, nicht aus Edelmetall, Pfeifenreiniger, Pfei-
fenstander, Tabakbeutel, Tabakdosen, nicht aus Edelmetall,
Zigarrenschneider, Zigarren- und Zigarettenetuis, nicht aus
Edelmetall, Feuerzeuge, nicht aus Edelmetall, sonstige Rau-

cherartikel, nicht aus Edelmetall"

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen (8 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG). Bei der schutzsuchenden Marke handele es sich um einen Wer-
beslogan, der sprachiblich aus vier einfachen englischen Wértern zusammenge-
setzt sei. Von beachtlichen Teilen der angesprochenen, breiten Verkehrskreise
werde er im Sinne von ,mit Verstand hergestellt* verstanden werden. Soweit die
Anmelderin auf die weiteren Bedeutungen des englischen Wortes ,mind* (= Ab-
sicht, Ansicht, Gedanke, Geist, Gemut, Meinung) verwiesen habe, wiesen diese
Ubersetzungsmaglichkeiten einen vergleichbaren Bedeutungsgehalt auf, der nicht
zu einer interpretationsbedurftigen Mehrdeutigkeit dieses Begriffs flihre. In Verbin-
dung mit samtlichen beanspruchten Waren beschreibe die angemeldete Bezeich-
nung deshalb nur Waren, die mit Verstand gefertigt worden seien und daher be-
sonders nitzliche und wohl durchdachte Eigenschaften aufwiesen. Der durch-
schnittlich informierte, aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher,
auf den abzustellen sei, dessen Englischkenntnisse nicht zu gering veranschlagt
werden diirften, werde die Anmeldung deshalb ohne besondere Uberlegungen
und ohne weitere gedankliche Zwischenschritte als werbelblichen Hinweis auf

Waren mit wohl durchdachten Eigenschaften auffassen. Wegen ihres im Vorder-



grund stehenden beschreibenden Gehalts kénne der Anmeldung deshalb keine

Unterscheidungskraft zuerkannt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Ansicht nach ist die
angemeldete Wortfolge ,CRAFTED BY THE MIND" schutzfahig. Entgegen der An-
nahme der Markenstelle kdbnne nicht davon ausgegangen werden, dass der Ver-
kehr diesen Slogan ohne besondere Uberlegungen und ohne gedankliche Zwi-
schenschritte als ,mit Verstand hergestellt* Ubersetze und als reine Beschreibung
besonders nutzlicher, wohl durchdachter Produkte werte. Das Wort ,CRAFTED"
gehore nicht zum Wortschatz des durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbrauchers, auf den hier abzustellen sei. Es sei
also bereits mangels Verstandnisses ausgeschlossen, dass der relevante Verkehr
.CRAFTED BY THE MIND" als rein beschreibend interpretiere. Der kleine Teil des
Verkehrs, der den Begriff ,crafted* Ubersetzen kbnne, erkenne seine Bedeutung
»-handgemacht®. Korperliche Dinge, wie die beanspruchten Waren, kdnnten jedoch
nur handgemacht, nicht aber mit dem Geist hergestellt werden. Die von der Mar-
kenstelle angeflhrten Internetbelege seien ausschlief3lich an ein englischsprachi-
ges Publikum in England gerichtet. Sie belegten auch nur eine Verwendung der
Anmeldung fiir geistige Schopfungen. SchlieRlich lasse sich aus der Ubersetzung:
.erschaffen/erdacht vom Geist“ auch nicht der erforderliche unmittelbare Produkt-

bezug zu den beanspruchten Waren herstellen.

Demgemass beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses.

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 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Kennzeichnungen von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen kénnen. Zu den nach
dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zahlen allerdings
nicht nur die dort ausdrtcklich aufgeftihrten, sondern auch solche, die fir den Wa-
renverkehr wichtige und fur den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsa-
me Umstande mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschrei-
ben (vgl BGH GRUR 1998, 813 — CHANGE; BIPMZ 1999, 410 — FOR YOU) und
die entweder bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung als
Sachaussage aufgrund konkret feststellbarer tatséchlicher Umstande in Zukunft zu
erwarten ist (vgl BGH GRUR 1995, 408 — PROTECH). Der Beurteilung ist dabei
die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine
zergliedernde Betrachtungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR, 2000, 410
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Zu diesen Angaben oder Umstanden
gehort die Anmeldung ,,CRAFTED BY THE MIND* jedoch nicht.

Eine Verwendung dieser um Schutz nachsuchenden Bezeichnung als eindeutig
beschreibende Angabe fir die von der Anmelderin beanspruchten Waren hat die
Markenstelle nicht belegt. Selbst wenn mit der Markenstelle davon ausgegangen
wird, dass die englischsprachige Wortfolge mit ,mit Verstand hergestellt* Gbersetzt
werden kann, so sagt dieser Sinngehalt beispielsweise nichts Konkretes dariber
aus, inwieweit und mit welchem Ergebnis sich das ,vom Geist erschaffene* Pro-
dukt auszeichnet, zumal in der Regel sdmtliche Erzeugnisse ,mit Verstand“ gefer-
tigt sein durften. Schon aus diesem Grunde sind die dem Beanstandungsbescheid
beigefugten Internetfundstellen nicht geeignet, eine Eignung der angemeldeten
Gesamtbezeichnung als eindeutige Sachangabe flr die beanspruchten Waren zu

belegen.

2. Ebenso wenig kann der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8

Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser



Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als
betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmittel fur die betreffenden Waren ei-
nes Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu wer-
den und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren zu erméglichen (vgl BGH
GRUR 2001, 1153 — antiKALK; BIPMZ 2004, 30 — Cityservice). Auch dieses Ein-
tragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zu-
grunde liegt und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewahrleisten (vgl
EuGH GRUR 2002, 804 — Philips). Fur kennzeichnungsrechtliche Monopole ist da-
mit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentitat
der unter diesen Marken angebotenen Waren zu garantieren und damit die Her-
kunftsfunktionen der Marke zu erfiillen (EuGH 2001, 1148 — BRAVO). Werbeslo-
gans und sonstige spruchartige Wortfolgen unterliegen dabei den gleichen Schutz-
voraussetzungen wie andere Wortmarken. Das ausreichende Mindestmal® an Un-
terscheidungskraft weisen Slogans auf, die keinen eindeutigen, sondern allenfalls
einen verschwommenen Aussagegehalt vermitteln, der nicht in unmittelbarem Be-
zug zu den beanspruchten Waren steht, wobei neben Kirze, Originalitat und Prag-
nanz der jeweiligen Wortfolge, insbesondere deren Mehrdeutigkeit und deshalb In-
terpretationsbedurftigkeit von wesentlicher Bedeutung sind (vgl dazu Strobele/
Hacker, MarkenG 7. Aufl 8 8 Rdn 157 mwNachw).

Die Beurteilung der vorliegenden fremdsprachigen Wortfolge hangt dariiber hinaus
davon ab, ob fur beachtliche Teile der hier angesprochenen Verkehrskreise ein die
Eignung zur Dbetrieblichen Herkunftsunterscheidung (mdglicherweise) aus-
schlielBender Sinngehalt ohne weiteres erkennbar ist (vgl Strobele/Hacker aaO 8§ 8
Rdn 110, 116).

Hiervon ausgehend kann der angemeldeten, fremdsprachigen Wortfolge nicht die
erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden: Zwar kann mit der Mar-
kenstelle davon ausgegangen werden, dass die englischsprachige Anmeldung
.CRAFTED BY THE MIND" mit ,(handwerklich-) gemacht mit Geist/Verstand*

Ubersetzt werden kann. Mit dieser Aussage kann der Sprachkundige die Anmel-



dung (nur) als Werbeslogan werten, mit der die betreffenden Produkte als beson-
ders durchdacht und damit qualitatsvoll angepriesen werden. Dieser, die Eignung
zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ausschlieRende Sinngehalt ist den hier
angesprochenen breiten Verkehrskreisen jedoch nicht ohne weiteres erkennbar.
Angesichts des beanspruchten umfangreichen Warenverzeichnisses und dem da-
mit angesprochenen breiten inlandischen Publikum kann insbesondere nicht da-
von ausgegangen werden, dass diese Abnehmerkreise insbesondere den Sinnge-
halt des englischen Wortes ,CRAFTED" und damit den Sinngehalt der Anmeldung
in ihrer Gesamtheit ohne weiteres erkennen. Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass das englische Verb ,craft(ed)” zu den im deutschen Sprachraum
gangigen Ausdricken gehért, zumal auch das englische Substantiv ,craft”
(= Handwerk) wenig bekannt sein dirfte und die Art der beanspruchten Waren
auch nicht von vornherein auf eine handwerkliche Fertigung hinweist. Angesichts
ihrer relativen Kirze und Pragnanz kann der Anmeldung deshalb die erforderliche
Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, weshalb der angefochtene

Beschluss aufzuheben war.

Kraft Richter Reker ist infolge Eder
Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert.

Kraft

br/Ko



