BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 102/06 Verkindet am
29. Oktober 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 16 022.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 29. Oktober 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

BPatG 154
08.05



Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters
Dr. Kortbein



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 10. Méarz 2006 ist die Wortmarke

Horen Sie nicht auf Ihren Bauch

fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Klasse 41:

Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften,
Zeitungen, Bicher, Buchbinderartikel, Poster, Aufkle-
ber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und
Pappe, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse, Papier,
Pappe, Schreibwaren und Buroartikel (ausgenommen
Mobel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten;

Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereier-
zeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Bichern, sowie von Lehr- und Informations-
material, jeweils einschliel3lich gespeicherter Ton- und
Bildinformation, auch in elektronischer Form und auch
im Internet; Produktion von Ton- und Bildaufzeich-
nungen auf Ton- und Bildtrager; Vorfiuhrung und Ver-

mietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion



von Rundfunksendungen, Zusammenstellen von
Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere
Rundfunkunterhaltung; Durchfihrung von Unterhal-
tungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-
Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstal-
tungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltun-
gen, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von

elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar);

Klasse 44: Beratung im Gesundheitswesen; medizinische und
pharmazeutische Beratung; medizinische Dienstleis-

tungen.

Mit Beschluss vom 6. Juli 2006 hat die Markenstelle fur Klasse 16 die Anmeldung
wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemald 88 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG teilweise fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurlckge-

wiesen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften,
Zeitungen, Bucher, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 41: Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereier-
zeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Bichern, sowie von Lehr- und Informations-
material, jeweils einschlief3lich gespeicherter Ton- und
Bildinformation, auch in elektronischer Form und auch
im Internet; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnun-
gen auf Ton- und Bildtrager; Produktion von Rund-
funksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkpro-

grammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunkun-



terhaltung; Durchfiihrung von Unterhaltungsveranstal-
tungen, kulturellen Live-Events, Schulungsveranstal-
tungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen
Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Be-
reitstellen von elektronischen Publikationen (nicht

herunterladbar);

Klasse 44: Beratung im Gesundheitswesen; medizinische und
pharmazeutische Beratung; medizinische Dienstleis-

tungen.

Zur Begrundung hat sie ausgefuhrt, dass Werbeslogans dann nicht die notwen-
dige Unterscheidungskraft aufwiesen, wenn es sich bei lhnen um beschreibende
Angaben, Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art handele. Dies seli
vorliegend der Fall. "HOren Sie nicht auf Ihren Bauch" sei eine grammatikalisch
korrekt und sprachiblich gebildete Wortfolge, die lediglich als ein Motto bzw.
Appell aufgefasst werde, sich nicht auf das Bauchgefuhl, sondern auf den Ver-
stand bzw. die Fakten zu verlassen. Selbst wenn das angemeldete Zeichen einen
gewissen Interpretationsspielraum aufweise, so diene er nur dazu, einen moglichst
weiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften zu erfassen
und/oder eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu férdern. Zudem gehére
die Anlehnung an bekannte Redensarten zu den ublichen Stilmitteln der Werbe-
sprache. Fur die Verneinung der Unterscheidungskraft sei auch nicht erforderlich,
dass dem angemeldeten Zeichen eine unmittelbar beschreibende Funktion zu-

komme.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der
sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

6. Juli 2006 im Umfang der Zuriickweisung aufzuheben.



Sie tragt hierzu vor, dass es sich bei der Wortfolge "Hoéren Sie nicht auf Ihren
Bauch" nicht um eine Anpreisung handele. Eine Zurtickweisung kame nur dann in
Betracht, wenn sich eine werbeméRige Verwendung oder Ublichkeit fiir jede ein-
zelne Ware und Dienstleistung nachweisen liel3e. Es komme nicht darauf an, ob
sich ein Werbeslogan an gelaufige Redewendungen anlehne. Der von der Mar-
kenstelle angenommene Bedeutungsgehalt, dass die mit dem angemeldeten Zei-
chen versehenen Waren und Dienstleistungen Fakten vermitteln wirden, erschlie-
Be sich erst nach verschiedenen Denkschritten. Zudem begrinde gerade die
durch die Verneinung bedingte Abweichung von der gebrauchlichen Redewen-

dung "... auf den Bauch horen ..." die Eintragbarkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begrtindet.

Das angemeldete Zeichen weist im Hinblick auf die beschwerdegegenstandlichen
Waren und Dienstleistungen nicht die gemal? § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforder-

liche Unterscheidungskraft auf.

Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu
unterscheiden, kommt insbesondere solchen Angaben nicht zu, durch die ein en-
ger beschreibender Bezug zu den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird
und deshalb nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst werden oder die aus
gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die
etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den
Medien stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel
verstanden werden (st. Rspr. seit BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2006,
850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006). Werbeslogans unterliegen hierbei den



gleichen Schutzvoraussetzungen wie sonstige Wortmarken (vgl. EuUGH GRUR
2004, 1027, Nr. 34 und 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Daher sind
auch sie nicht als unterscheidungskraftig anzusehen, wenn sie nur aus allgemei-
nen in der jeweiligen Branche vorhandenen werblichen Aussagen bzw. Anprei-
sungen bestehen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8§88,
Rdnr. 115). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die
beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen. Da die beschwerdegegenstandlichen Wa-
ren und Dienstleistungen fir alle Endverbraucher bestimmt sind, ist bei der Be-
urteilung der Unterscheidungskraft somit auf die normal informierten sowie ange-
messen aufmerksamen und verstadndigen Durchschnittsverbraucher abzustellen
(vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2).

1. Die Wortfolge "Hoéren Sie nicht auf Ihren Bauch" ist ein Appell an den ein-
zelnen Verkehrsteilnehmer, keine Entscheidung aus dem Bauch heraus oder
nach dem inneren Gefuhl zu treffen. Hierbei handelt es sich um eine
emotionale, nicht vom Verstand, sondern von der Intuition geleitete Ein-
schatzung. In eben genanntem Sinne wird das angemeldete Zeichen nicht
nur von der Beschwerdeflihrerin selbst im Rahmen einer breit angelegten
Aufklarungskampagne zur Darmkrebsvorsorge, sondern davon unabhangig
auch von Dritten verwendet (vgl. "Google-Trefferliste”, Suchbegriff "Horen

Sie nicht auf Ihren Bauch"):

- "Horen Sie nicht auf Ihren Bauch ... Das Bauchgefiihl mag in vielen
Bereichen die richtige Entscheidungshilfe sein, beim Thema Darm-
krebsvorsorge ist die innere Stimme kein verlasslicher Ratgeber." (vgl.
"Hubert Burda Media" unter "http://www.burda.de/engage-
ment/hubert_burda_stiftung/felix_burda_stiftung/hoeren_sie_nicht...")

oder



- "Horen Sie nicht auf lhren Bauch! Verlassen Sie sich bei wichtigen
geschéftlichen Entscheidungen nicht auf Ihre Intuition, sondern auf die
Fakten." (vgl. "Dun and Bradstreet" unter "http://www.dnb-eportfo-
lio.at/").

Zu den von der Zuriuckweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen
weist das angemeldete Zeichen einen im Vordergrund stehenden Sachbezug
auf. Unabhéngig von einem speziellen Thema wie die Darmkrebspravention
kénnen sich z. B. Bucher, Zeitschriften oder Rundfunksendungen mit dem
Konflikt zwischen dem Verstand und dem Bauchgefihl beschaftigen. Dieser
kann bei Entscheidungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen eine
Rolle spielen. So ist es mdglich, bei der Auswahl des Berufs, der Wohnung
oder der Kleidung eher auf rationale Griinde wie Perspektiven, Lage bzw.
Preis oder mehr auf gefuhlsbetonte Aspekte wie Neigung, Gefallen oder
Ansehen abzustellen. Die Wortfolge "Horen Sie nicht auf Ihren Bauch" weist
demzufolge auf den Inhalt bzw. den Gegenstand der beschwerdegegen-
standlichen Waren und Dienstleistungen hin und ist damit nicht geeignet, die

Beschwerdefiihrerin von Mitbewerbern zu unterscheiden.

Daruiber hinaus wirkt das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den von
der Zurickweisung umfassten Waren und Dienstleistungen als allgemeine
Aufforderung, verninftig und nicht intuitiv zu handeln. Es ist fur die Ver-
kehrsteilnehmer ohne weiteres verstandlich und vermittelt die Vorstellung, es
sei trotz eines dagegen sprechenden Geflhls verninftig, die Waren zu
erwerben oder die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Insofern soll die
Wortfolge "Horen Sie nicht auf Ihren Bauch" dazu ermutigen, sachlich nicht
begrindete Zweifel zu Uberwinden und damit eine fur den Verkehrsteil-
nehmer vorteilhafte Entscheidung zu treffen. Eine weitergehende Bedeutung,
die als Hinweis auf die Beschwerdeflhrerin verstanden werden konnte,

vermittelt das angemeldete Zeichen jedoch nicht.



Der Appell besitzt auch nicht deshalb die notwendige Unterscheidungskratft,
weil er verschiedene Bedeutungen aufweisen kann (z. B. "Auf Ihren Verstand
kommt es an", "lhr Bauchgefuhl ist triigerisch" oder "Handeln Sie vernunft-
orientiert”). Die verschiedenen Interpretationsmoglichkeiten sind als gleich-
wertig anzusehen und erweisen sich alle zur Erfullung der Herkunftsfunktion
als ungeeignet (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, Rdnr. 21 - marktfrisch; GRUR
2004, 778, Rdnr. 23 - URLAUB DIREKT). Im Ubrigen reicht es aus, wenn die
Verkehrsteilnehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Be-
deutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen kénnen
(vgl. BGH GRUR 2005, 257, Rdnr. 18 - Blrogebaude).

Die von der Beschwerdefuhrerin geltend gemachten Entscheidungen (EuGH
GRUR Int. 2002, 145 - Bravo; BGH GRUR 1999, 1089 - YES) filhren eben-
falls zu keinem anderen Ergebnis. Erstgenannte betrifft Art. 3 Abs. 1
Buchst. d der Ersten Richtlinie 89/104/EG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken, auf welchen es - ebenso wie
auf 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG - vorliegend jedoch nicht ankommt. Gegenuber
dem Wort "YES", das als schlagwortartige, einen Kaufentschluss hervor-
rufende und damit noch unterscheidungskraftige Anpreisung angesehen wur-
de, handelt es sich bei "Horen Sie nicht auf lhren Bauch” um eine ausge-
schriebene, klar verstandliche und keinen Interpretationsspielraum eroffnen-
de Wortfolge. Insofern sind die beiden Zeichen nicht miteinander vergleich-

bar.

Da dem angemeldeten Zeichen bereits die notwendige Unterscheidungskraft
fehlt, kann dahingestellt bleiben, ob es dartber hinaus eine unmittelbar be-
schreibende freihaltungsbedurftige Angabe ist und damit auch dem Schutz-
hindernis gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.
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Die Beschwerde war somit zuriickzuweisen.

Grabrucker

Richterin Dr. Mittenberger-Huber
ist erkrankt und kann daher nicht
unterzeichnen.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Hu



