BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 194/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 675 063

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin
Pagenberg und den Richter Katker

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschliisse
der Markenstelle fur Klasse 35IR vom 1. September 1999 und
vom 11. April 2003 aufgehoben.

Grinde

Die Inhaberin der IR-Wortmarke 675 063
THE IMPRECISION CLUB

begehrt Markenschutz in Deutschland fur die registrierten Waren und Dienstleis-

tungen

14 Montres et leurs parties, y compris boites, cadrans et bra-
celets de montres.

16 Journaux et magazines.

35 Organisation de compilations et d'échanges d'informations,
transmission aux membres de telles informations concernant

principalement les produits de la société Swatch.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat der Marke den Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland durch die Beschlisse vom 1. September 1999 und vom
11. April 2003 wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und Bestehens eines
Freihaltungsbedurfnisses versagt. Unter Bezugnahme auf die zum damaligen
Zeitpunkt geltende Spruchpraxis hat die Markenstelle im Erstbeschluss ausge-



fuhrt, dass es sich um einen beschreibenden Werbespruch ohne jegliche betriebs-
kennzeichnende Eigenart handele, der dem mal3dgeblichen deutschsprachigen
Publikum auch verstandlich sei. Er bestehe aus dem gelaufigen Wort "CLUB" und
dem Markenwort "IMPRECISION", dem der ohne weiteres ersichtliche Ausdruck
"Unprazision" innewohne. Der Verbraucher werde den Sinngehalt der Marke er-
fassen und mit den Worten "Der Klub der Unprazisen”, "Der Klub der Unpunktli-
chen" oder mit "Der Ungenauigkeitsklub" tGbersetzen. Zwar komme dem Spruch
"THE IMPRECISION CLUB" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen lediglich eine Ubertragene Bedeutung zu. Dem Werbespruch kénne
aber die Anspielung entnommen werden, dass mit den Waren und Dienstleistun-
gen dem Mangel der Unplnktlichkeit oder der Ungenauigkeit entgegengewirkt
werden konne. Der Slogan laufe damit auf eine eindeutige, konkrete Sachinforma-
tion hinaus. Zudem bezeichne er die angesprochene Zielgruppe derjenigen, die
Probleme mit oder ein besonderes Interesse an Punktlichkeit bzw. Genauigkeit
hatten. Die Schutzgewéahrung in verschiedenen anderen europaischen Landern
stehe nicht entgegen, da es auf das Verstandnis des inlandischen Publikums an-
komme, wobei eine gewisse Ubung im Verstandnis fremdsprachiger Slogans
durch die standige Werbepraxis bertucksichtigt werden misse. Im Erinnerungsbe-
schluss ist die Schutzverweigerung mit der Begrindung bestéatigt worden, die
Marke sei aus einfachen englischen Wortern gebildet. Es kénne daher erwartet
werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise, die schon friih an die englische
Sprache gewdhnt seien, den englischen Ausdruck ohne weiteres mit der deut-
schen Bedeutung von "Der Club der Unpunktlichen" Ubersetzen und in seinem
beschreibenden Inhalt erkennen werden. Die Marke wirke auf die angesprochenen
Verkehrskreise nur als werbliche Aussage in der Gestalt eines Werbeslogans mit
beschreibendem Bedeutungsinhalt, der auch nach der neueren Rechtsprechung
zur Beurteilung von Werbeslogans eine schutzunfahige beschreibende Sachaus-
sage darstelle. Der Erinnerungsprifer hat hierzu ergédnzend auf die Ausfiihrungen
im Parallelverfahren der IR-Marke 675 061 "CLUB DER UNPUNKTLICHEN" ver-

wiesen. Es bestehe ein Freihaltebediirfnis zu Gunsten der Mitbewerber, die den



Slogan bendétigten, um die Produkte im Inland zweisprachig zu bewerben und sich

beim Im- und Export der englischen Sprache werbemalfig zu bedienen.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie beantragt sinngemal,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der Griinde wird in vollem
Umfang auf den im Parallelverfahren 33 W (pat) 193/03 ergangenen Beschluss
des Senats vom selben Tag verwiesen und Bezug genommen. Die Gesichts-
punkte, die in dem genannten Verfahren zur Schutzbewilligung der Wortfolge
"CLUB DER UNPUNKTLICHEN" fir die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen gefihrt haben, gelten in noch starkerem MalRe, wenn die Wortfolge dem Ver-
kehr in einer englischen Version entgegentritt, bei der die Klubbezeichnung mit
dem abstrakten Begriff der Ungenauigkeit gebildet ist. Abgesehen davon, dass es
sich bei "imprecision” nicht um ein einfaches englisches Wort handelt (vgl. Lan-
genscheidts Grundwortschatz Englisch, 1999, 358 Register; Klett, Grund- und
Aufbauwortschatz, 1977, 230 Register; Collins The Times English Dictionary
& Thesaurus, 2000, 595) und "unpunktlich" bzw. "Unpunktlichkeit" im Englischen
"unpunctual” bzw. "lack of punctuality" heil3t (DUDEN OXFORD Grol3wérterbuch
Englisch, 1990, 1550 und 369), ist bereits fraglich, ob ein beachtlicher Teil des
angesprochenen breiten Publikums die Marke "THE IMPRECISION CLUB" uber-
haupt Ubersetzt und ihr eine produktbeschreibende Aussage entnimmt. Der Ver-
kehr erwartet in der Regel, dass zur Beschreibung positive Eigenschaften oder
Merkmale werblich herausgestellt werden. In dem fur die betroffenen Waren und
Dienstleistungen negativ besetzten Begriff "IMPRECISION" als Teil einer Klubbe-
zeichnung sieht der Verkehr - sofern er dessen Bedeutung versteht - keine ernst-
hafte Sachinformation, sondern allenfalls eine ungewdéhnliche, ironisch gemeinte
und damit schutzbegriindende Anspielung. Die Frage kann im Ubrigen dahinge-
stellt bleiben, weil schon die deutsche Ubersetzung "Der Ungenauigkeitsklub"

- ebenso wie die von der Markenstelle herangezogene Fassung "Der Klub der Un-



punktlichen" keine die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen beschreibende
Sachaussage beinhaltet, insbesondere keine verkehrsrelevante Zielgruppe be-
zeichnet und die Wortfolgen auch nicht aus sonstigen Grinden freizuhalten sind.

Winkler Katker Pagenberg
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