BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 119/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 52 559.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Dr. van Raden und die Richte-
rin Prietzel-Funk am 14. November 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

Beschluss vom 3. Mai 2005 die Anmeldung der Wortmarke

That's Cool

far

Klasse 9: Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geréte
und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von
Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die
durch die Entgegennahme von Minzen, Banknoten, Wertmarken,
Magnet- und Chipkarten betatigt werden; Mechaniken fur geldbe-
tatigte Apparate, einschlieBlich Munzschaltgerate; Apparate zur
Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung
mit Apparaten zur Datenferntbertragung, Datenaufzeichnung oder
Datendrucker, Geldwechsel-, Jetons- und Markenautomaten und
Game-Card-Verkaufsautomaten; Gerate und Vorrichtungen zur
Aufnahme und Speicherung von Geld; jegliche Art von Spiel- und
Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; vorge-
nannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Be-
trieb; Videospielgerate und -instrumente, nicht als Zusatzgerate fir
Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenles-
bare Datentrager flr vorgenannte Automaten, Maschinen, Geréte
und Apparate;



Klasse 28: elektrische und elektronische Maschinen und Apparate
fur Spiel-, Vergniigungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; Sport-
automaten und Sportgerate, insbesondere elektronisches Dart,
Tischfussball, Pool-Billard, Snooker, Schiel3stande; Spiele; Hand-

konsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten;

Klasse 41: Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeraten/-an-
lagen flur Casino; Veranstaltung und Durchfihrung von Spielen al-
ler Art, einschlief3lich von Gliicks- und Gewinnspielen sowie von
Roulette; elektrische und elektronische Gerate und Apparate zur
Durchfiihrung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und an-
deren Gewinnspielen; Betrieb von Spielstatten, Spielcasinos,
Wettbiros

geman § 37 Abs 1, 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuruckgewiesen. Zur Begriindung hat
sie ausgefuhrt, dass die angemeldete Wortfolge flr die in Anspruch genommenen
Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Die eng-
lischsprachige Wortfolge , That's Cool“ werde von den angesprochenen, allgemei-
nen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrem Wortsinne, namlich als
werbemalige Aussage, dass etwas im hohen Mal3e gefalle, hervorragend sei bzw
den Idealvorgaben entspreche, und somit als reine anpreisende Qualitdtsangabe
verstanden. Der Ausdruck ,cool“ sei mit der Bedeutung ,ruhig, Uberlegen* und ins-
besondere ,hervorragend” bereits seit langerem in den umgangssprachlichen
deutschen Sprachgebrauch eingegangen, ihm sei der Charakter eines Trendwor-
tes beizumessen. Der Begriff werde allgemein bzw in der Werbung zur Benen-
nung und fir den Ausdruck einer positiven, zustimmenden Haltung verwendet. Bei
Ausdriicken, die wie der Begriff ,cool* in die deutsche Umgangssprache eingegan-
gen seien, liege es fir den Verkehr fern, eine Ubersetzung in dem urspringlichen
Wortsinn ,kuhl* vorzunehmen. Vorliegend bedeute dies, dass die Wortfolge nur in
dem anpreisenden Sinne verstanden werde, dass die mit ihr gekennzeichneten

Waren hervorragende Eigenschaften gegentber sonstigen Vergleichswaren auf-



wiesen und in besonderem Mal3e den Anspriichen und Erwartungen der Kunden
und Verwender entsprachen. Ebenso liege im Zusammenhang mit den versagten
Dienstleistungen eine solch werbende und beschreibende Angabe vor, denn auch
die Art und Weise des Dienstleistungsangebots kénne durch einen besonders gu-
ten und ansprechenden Service gekennzeichnet sein. Ferner kbnnten dessen Lei-
stungsinhalte als solche mit der Aussage , That’s cool“ als besonders ansprechend

benannt werden.

Ob daneben ein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorliege, kdnne

dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie die Auf-
hebung des angefochtenen Beschlusses begehrt. Zur Begrindung verweist sie
auf Voreintragungen anderer (Gemeinschafts-)Marken mit dem Bestandteil ,,Cool”
und zwei in den USA eingetragener Marken ,CHINO THAT'S COOL" und ,NOW,
THAT'S COOL". Sie ist zudem der Auffassung, der angemeldeten Bezeichnung
kénne eine im Vordergrund stehende Sachaussage nicht enthommen werden, sie

rege vielmehr zum Nachdenken an.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zutreffend hat die Mar-
kenstelle ausgefiuhrt, dass der Eintragung der angemeldeten Marke fur die bean-
spruchten Waren das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungs-
kraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 Markengesetz entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift kbnnen Marken nicht eingetragen werden, denen fir die
angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehilt.
Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Mar-
ke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur

die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens



gegenuber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH
GRUR 2000, 502, 503 — St. Pauli Girl; GRUR 2005, 258, 259 - Roximycin). Dabei
ist grundsatzlich von einem grof3ztigigen Mal3stab auszugehen, dh jede auch noch
so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu Gberwin-
den. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr fir die Waren
oder Dienstleistungen, fir die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vorder-
grund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es
sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache
handelt, das vom Verkehr — etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung — stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird (stdg Rspr, BGH GRUR 2001, 1151, 1153 — marktfrisch; GRUR 2003, 1050,
1051 - City-Service; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 8 Rn 70 mwN).
Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass dies auch fur Werbeslo-
gans gilt. Diese weisen ein ausreichendes Mindestmal? an Unterscheidungskraft
dann auf, wenn sie keinen eindeutigen und rein produktbeschreibenden oder all-
gemein werbenden Inhalt haben (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; vgl
auch BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter
Uns; GRUR 2001, 1047, 1048 - Local Presence, Global Power; GRUR 2001, 735,
736 - Test it!; vgl auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr 33) - Das Prinzip der
Bequemlichkeit).

Der Beschwerdefuhrerin ist zwar zuzugeben, dass die Wortfolge nicht als rein be-
schreibend fir die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen ange-
sehen werden kann. Jedoch handelt es sich bei ihr um einen Werbeslogan mit all-
gemein werbendem Inhalt, wie die Markenstelle mit zutreffender Begriindung aus-
gefuhrt hat, wobei der Begriindung lediglich hinzuzuftigen ist, dass die Wortfolge
etwa auf den Webseiten
http://www.motorradonline24.de/forum/showflat.php?Cat=&Board=Fun&Number=9
7892&page=0&view=collapsed&sb=5&o0=&fpart=1;
http://www.kliksmich.de/cool/hauptseite.htm;

http://www.carbuyingtips.com/car2.htm werbend verwendet wird. Das Wort ,cool”



wird - was die Anmelderin nicht in Abrede stellt - umgangssprachlich und insbe-
sondere in der Jugendsprache alltaglich zum Zweck des Ausdrucks der staunen-
den Bewunderung benutzt, so dass in der Wortfolge nichts anderes als eine werb-
liche, namlich zur Bewunderung tendierende Anpreisung der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen, nicht aber ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft ge-
sehen werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise werden mit dieser Wort-
folge markierte Produkte und Dienstleistungen als mit einem anpreisenden Werbe-
spruch versehen betrachten, dem sie aber keinen Herkunftshinweis entnehmen
kénnen. Zur Annahme der Unterscheidungskraft ist jedoch die Eignung zum Hin-
weis auf die Herkunft der Produkte erforderlich, damit die Marke ihrer eigentlichen
Funktion, Waren und Dienstleistungen von Konkurrenzprodukten zu unterschei-

den, gerecht werden kann.

Die von der Beschwerdeflihrerin vorgetragene anderweitige Eintragung von Mar-
ken mit dem Bestandteil ,COOL" rechtfertigt keine andere Beurteilung. Auf die Be-
antwortung der Frage, ob der Eintragung eines Zeichens ein absolutes Schutzhin-
dernis entgegensteht, hat es im Allgemeinen keinen Einfluss, dass ein ahnliches
Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl EuGH,
GRUR 2004, 674 Tz 43 f — Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identi-
schen Marke flr identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mit-
gliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, GRUR 2004, 428
Tz 63 — Henkel; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Vorliegend ist jedoch
keine anderweitige identische Markeneintragung, von der eine Indizwirkung aus-
gehen konnte, vorgetragen oder sonst ersichtlich. Auch die beiden amerikani-
schen Marken ,CHINO THAT'S COOL" und ,NOW, THAT'S COOL" geben keinen
Anlass zu einer anderweitigen Entscheidung. Bei der Marke ,CHINO THAT'S
COOL* handelt es sich ausweislich des amerikanischen Markenregisters TESS
um eine recht fantasievoll gestaltete Wort/Bildmarke, nicht aber wie hier um eine
Wortmarke, zudem enthélt sie das Markenwort ,CHINO", das ohne weiteres als
unterscheidungskraftig angesehen werden kann. Abgesehen davon, dass auch
die weitere amerikanische Marke ,NOW, THAT'S COOL" nicht mit der vorliegen-



den Marke identisch ist, sondern die hier zu beurteilende Wortfolge nur als Be-
standteil enthalt, mogen wegen des weiteren Bestandteils ,NOW* andere Grund-
satze gelten. Dies zu entscheiden ist jedoch nicht Gegenstand dieses Verfahrens.
Nach alledem kann dahinstehen, ob fur die angemeldete Marke auch ein Freihal-
tebedurfnis im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Prietzel-Funk
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