BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 28 390.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der
Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

Objects of Desire

ist am 3. Mai 2001 fur die Dienstleistungen

»ratigkeiten eines Designers, Entwurf und Gestaltung von Moti-
ven, lllustrationen, Gegenstanden aller Art; Versandhandel; Kon-
zeption und Durchfiihrung von Prasentationen, Werbeaktionen,

Ausstellungen und Vorfihrungen®

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 12. Februar 2004 durch einen Prifer des gehobenen Dienstes die
Anmeldung gemaR 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuriickgewiesen. Der Beschluss be-
zeichnete die Anmeldung als von einem der urspringlichen Anmelder stammend,
wurde jedoch den Vertretern der Rechtsnachfolgerin zugestellt, welche im An-

schreiben als Anmelderin genannt wurde.

Der sprachublich gebildete Ausdruck ,Objects of Desire* setze sich aus gelaufigen
Grundbegriffen der englischen Sprache zusammen und lasse sich ohne weiteres
mit ,Objekte der Sehnsucht/des Verlangens® libersetzen. Es handele sich dabei im
vorliegenden Dienstleistungszusammenhang lediglich um eine die gestalteten,
entworfenen, prasentierten und beworbenen Gegenstande anpreisende Werbe-
aussage ganz allgemeiner Art, der unter keinem Gesichtspunkt kennzeichnende

Funktion zukomme.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Rechtsnachfolgerin der urspriinglichen

Anmelder mit Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Februar 2004 aufzu-

heben und die angemeldete Marke einzutragen.

Zutreffend habe zwar die Markenstelle ausgefihrt, dass sich der Slogan aus
Wortern der englischen Sprache zusammensetze und mit ,,Objekte der Sehnsucht*
zu Ubersetzen sei. Es handele sich jedoch um eine grandiose Ubertreibung mit ei-
genartigem Sehnsuchtscharakter (gewisse Originalitat), der eine kennzeichnende
Funktion nicht abgesprochen werden konne. Eine unmittelbare beschreibende
Funktion kdnne es im vorliegenden Fall aus semantischen Grinden nicht geben,

da Dienstleistungen keine Objekte oder Gegenstande seien.

Mit Schreiben vom 3. August 2004 wies der Senat die Beschwerdefuhrerin darauf
hin, er gehe trotz der falschen Bezeichnung des Anmelders im angegriffenen Be-
schluss davon aus, dass die Zuriickweisung der Anmeldung gegenuber der Be-
rechtigten, also der Rechtsnachfolgerin der urspringlichen Anmelder erging. Auch
konne sich eine fehlende Unterscheidungskraft nicht nur aus dem Bezug des Zei-
chens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den méglichen Inhalt oder Gegenstand
der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinforma-
tion sehen. Daraufhin bat die Beschwerdeflihrerin um Entscheidung nach Akten-

lage.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die Beschwerde der Anmelderin, gegen die der Beschluss der Markenstelle trotz
Falschbezeichnung im Rubrum erging und zugestellt wurde, ist zulassig, hat je-

doch in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung ,Objects of Desire* steht ein
Schutzhindernis im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach standiger Rechtspre-
chung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewabhrleisten, die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr
EugH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; BGHk GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Es
sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskraftig, bei denen es sich
fur den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne
weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Jedoch
hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Be-
deutung nicht Voraussetzung fir die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist
(vgl EuUGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild).

Der Verkehr versteht die aus Wortern der englischen Sprache zusammengesetzte
angemeldete Marke ,Objects of Desire" im Sinne von ,,Objekte der Sehnsucht” und
damit als Hinweis auf den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen ,Téa-
tigkeiten eines Designers, Entwurf und Gestaltung von Motiven, lllustrationen, Ge-
genstanden aller Art; Versandhandel; Konzeption und Durchfiihrung von Présen-
tationen, Werbeaktionen, Ausstellungen und Vorfihrungen®. Diese Dienstleistun-
gen konnen dafir bestimmt sein, Objekte der Sehnsucht zu entwerfen und zu

gestalten, oder die Dienstleistungen kdnnen sich auf solche Objekte beziehen, in-



dem diese zB bei Werbeaktionen prasentiert, ausgestellt oder vorgefiuhrt werden.
Das Argument der Anmelderin, bei ,Objects of Desire handele es sich um Waren
und nicht um die angemeldeten Dienstleistungen, weshalb das angemeldete Zei-
chen aus semantischen Griinden keine beschreibende Funktion habe, kann eine
Schutzfahigkeit nicht begriinden, da auch der Hinweis auf den Gegenstand der
Dienstleistungen nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb aufge-
fasst wird. Eine fehlende Unterscheidungskraft kann sich nicht nur aus dem Bezug
des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern daraus, dass die an-
gesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den méglichen Inhalt oder Gegen-
stand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachin-
formation sehen (vgl BGH MarkenR 2003, 148, 149 - Winnetou; BPatG Mar-
kenR 2004, 148, 150 - beauty24.de).

Die angemeldete Bezeichnung stellt entgegen der Ansicht der Anmelderin auch
keine ,granditse Ubertreibung mit eigenartigem Sehnsuchtscharakter dar, denn
die Gestaltung und die Préasentation von Waren soll gerade dazu dienen, aus Pro-
dukten ,Objekte der Begierde" zu machen. Darlber hinaus ist der Verkehr in der
Werbung an Ubertreibungen gewohnt, so dass er auch bei einer solchen ibertrei-
benden Wortwahl lediglich eine Sachangabe und keine Marke sieht.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke dartber hinaus auch die Vorschrift

des 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Kliems Sredl Bayer
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