BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 101/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 41 045.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. Juli2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Lehner und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Fur die Waren

,MoObel, insbesondere Schlafzimmermobel, Wohnzimmermo&bel
und Esszimmermadbel*

ist die Wort-/Bildmarke 307 41 045.5

Better
Homes

Die Markenstelle fir Klasse 20 hat die Anmeldung mit Beschluss vom
20. August 2008 wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG zurlickgewiesen. Die angemeldete Redewendung erschopfe sich
in einer sprach- und werbeublichen Anpreisung nach Art eines Slogans, die vom
Verkehr nicht als herkunftshinweisendes betriebliches Unterscheidungsmittel ver-
standen werde. Die angemeldete Wort-/Bildmarke sei ihrem Wortlaut entspre-
chend mit ,Bessere Hauser und Garten“ zu Ubersetzen und vermittle dem Verkehr
in Gestalt einer Sachinformation, dass solchermal3en gekennzeichnete Waren der
Klasse 20 Uber zur besseren Gestaltung von Hausern (im Innen- wie auch im Au-
Renbereich) oder Garten geeignete Produkteigenschaften verfigten bzw. auf den
Anbieter eines solchen Warensortiments hinwiesen. Die grafische Gestaltung der
angemeldeten Marke sei nicht geeignet, ihr Unterscheidungskraft zu verleihen. An
die Kombination von Grof3- und Kleinschreibung nach Art der Anmeldung sei der
Verkehr gewdhnt. Die bildliche Anordnung der Wortbestandteile verleihe der ver-
fahrensgegenstandlichen Kennzeichnung auch in ihrer Kombination keinen Uber
die Summe ihrer Einzelbestandteile hinausgehenden herkunftshinweisenden Ge-

angemeldet worden.



samteindruck. Die Berucksichtigung zugunsten der Anmelderin erfolgter auslandi-
scher Voreintragungen fuhre zu keiner anderweitigen Beurteilung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auf-
fassung nach habe die Markenstelle verkannt, dass an die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen sei. ,Better Homes and Gar-
dens® sei als eine ,sprechende Marke” anzusehen, die fur eine Eintragung ausrei-
chende Unterscheidungskraft aufweise. Dass die Wortfolge ,Better Homes and
Gardens* in mehreren englisch-sprachigen Landern (USA, Australien) als Marke
eingetragen sei, ware eine zugunsten der Schutzfahigkeit der Streitmarke fur das
Inland indizielle Bedeutung beizumessen gewesen. Die Marke sei auch aufgrund
ihrer besonderen grafischen Gestaltung durch eine versetzte Anordnung der in
unterschiedlicher Grof3e gehaltenen Wortbestandteile als Hinweis auf eine be-
triebliche Herkunft der solchermaf3en gekennzeichneten Waren geeignet. Insoweit
werde Bezug genommen auf mehrere zugunsten der Anmelderin durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt erfolgte Eintragungen von Wort-/Bildmarken mit ahn-
licher Gestaltungsweise.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angegriffenen Beschluss vom 20. August 2008 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die
Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts im angegriffenen Beschluss,
der verfahrensgegenstandlichen Anmeldung ermangele es an der fir eine Eintra-
gung erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,
ist frei von Rechtsfehlern. Die hiergegen von der Anmelderin in der Beschwerdein-
stanz vorgebrachten Einwande rechtfertigen keine anderweitige Beurteilung.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Wortbestandteil der
angemeldeten Marke ,Better Homes and Gardens” insoweit Eingang in den deut-
schen Sprachgebrauch gefunden hat, als der Verkehr - der in der Regel bei



Wort-/Bildmarken dem Wortbestandteil als tblicherweise herkunftshinweisendem
Merkmal mehr Beachtung schenkt als dem Bildbestandteil - auf der Grundlage
einer wortlichen Ubersetzung (,Bessere Heime/Hauser und Garten*) hierunter ei-
nen beschreibenden Sachhinweis auf ein - wie auch dem angemeldeten Waren-
verzeichnis zugrunde liegend - Warenangebot versteht, das die Verbesserung
bzw. die Verschdnerung des eigenen Heims/der eigenen vier Wande unter Einbe-
zug von Gartenanlagen zum Gegenstand hat (bzw. auf den Anbieter solcher Wa-
ren hinweist). Als solches setzen sich die Wortbestandteile der angemeldeten
Marke aus fur sich genommen schutzunfahigen beschreibenden Elementen zu-
sammen. Unterscheidungskraft kann diesen Wortbestandteilen nur zugebilligt
werden, wenn der aus ihrer Verbindung bewirkte Gesamteindruck tber die Zu-
sammenfigung beschreibender Elemente hinausgeht und sich nicht in deren
bloRer Summenwirkung erschopft (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkan-
toor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BiolD).
Diese Anforderungen an die Unterscheidungskraft sind auch an - wie dem Streit-
fall zugrunde liegend - in Gestalt eines Werbeslogans ausgestattete Marken zu
stellen (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT;
BGH GRUR 2002, 1071 - Bar jeder Vernunft; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio
von hier). Die Kombination der einzelnen Wortelemente verleiht der angemeldeten
Marke allerdings keinen Uber ihren beschreibenden Sinngehalt hinaus gehenden
abweichenden Gesamteindruck. Gegenteiliges folgt nicht aus dem Hinweis der
Anmelderin, der Anmeldung liege ein ,sprechendes Zeichen® zugrunde, da auch
einem solchen Unterscheidungskraft nur zuzusprechen ist, wenn dieses be-
stimmte Eigenschaften nur andeutet, diese aber nicht direkt beschreibt (vgl. In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 8 8 Rn. 137 m. w. N.). Demnach ist die Unter-
scheidungskraft zu verneinen.

Ein eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis kann somit allenfalls durch die
graphische Ausgestaltung der fur sich genommen und auch in ihrer Kombination
nicht schutzfahigen Wortbestandteile hergeleitet werden (vgl. BPatG GRUR 2002,
889 - Fantastic; GRUR 2000, 805, 806 - Immo-Bdrse; Strébele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl. 2009, 88 Rn. 126 m. w. N.). An diese Ausgestaltung sind aber umso
grolRere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist (vgl.
BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG GRUR 1998, 401, 402 - Jeans efc...;
GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). In jedem Fall muss eine den



schutzunfahigen Charakter der tbrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungs-
kraftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem malf3-
geblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise
ohne weiteres festgestellt werde kann (vgl. BPatG BIPMZ 2000, 423, 425 - COOL-
MINT; Strobele/Hacker a. a. O., 8 8 Rn. 126). Diese Anforderungen erfillt die gra-
phische Ausgestaltung der verfahrensgegenstandlichen Markenanmeldung nicht.
Vielmehr lehnt sie sich an in der Werbung haufig verwendete Besonderheiten im
Schriftbild wie Grof3- und Kleinschreibung an und sieht eine rdumliche Aufteilung
der Wortelemente vor, die durchaus werbeublich ist, und nicht zu einer den be-
schreibenden Sinngehalt der Wortelemente verfremdenden Wirkung aufgrund der
im Zeichen enthaltenen Bildelemente flhrt.

Ohne Erfolg beruft sich die Anmelderin darauf, dass an die Unterscheidungskraft
einer Marke im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein grol3zugiger Mal3stab an-
zulegen sei und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das
Schutzhindernis zu Gberwinden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II;
BGH GRUR 2002, 816, 817 - Bonus Il; BGH GRUR 2001, 56, 57 - Likorflasche;
BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl). Hierbei ist allerdings auch das Allge-
meininteresse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu be-
wahren, angemessen zu bericksichtigen (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor,
S. 677, EuGH GRUR 2003, 604, 607/608 - Libertel; EuGH GRUR 1999, 723,
725 f. - Chiemsee; Hacker GRUR 2001, 630, 632). Insoweit darf der flr die Fest-
stellung der Unterscheidungskraft entscheidende Mal3stab nicht zu weit abgesenkt
werden (vgl. Strébele/Hacker a.a. O., § 8 Rn. 101/102 m. w. N.; s. auch EuGH
a. a. O. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, S. 1030). Die Markenstelle hat
diese von der hochstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsatze hin-
reichend gewiirdigt. Uberspannte Anforderungen an die Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke lasst der angegriffene Beschluss nicht erkennen.

Der Hinweis der Markeninhaberin auf die Eintragungspraxis der Registerbehdrden
in Richtung auf aus ihrer Sicht mit vergleichbaren Bildbestandteilen versehenen
inlandische Voreintragungen von Wort-/Bildmarken zu ihren Gunsten verhilft der
Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. Die Entscheidung Uber die Eintragungsfa-
higkeit einer angemeldeten Marke hat anhand der harmonisierten Normen des
Markenrechts ohne Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu erfolgen. Aus dem



Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 GG kann daher im markenrechtlichen Verfah-
ren im Hinblick auf vorhergehende Eintragungen oder Zuriickweisungen kein An-
spruch auf Eintragung oder auf Loschung abgeleitet werden (st. Rspr., vgl. EUGH,
MarkenR 2009, 201, 203 - Schwabenpost; EuGH a. a. O. - BiolD, S. 1015; EuGH
MarkenR 2006, 19, 22 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - Marlene
Dietrich; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya). Die erforderliche Auslegung
unbestimmter Rechtsbegriffe &ndert nichts daran, dass es sich um gebundene
Entscheidungen handelt, fir die Voreintragungen unverbindlich sind (vgl. Stro-
bele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 25/26).

Vorstehende Grundsatze gelten fur auslandische Voreintragungen entsprechend
(vgl. Strébele/Hacker a. a. O., 8 8 Rn. 30). Die Anmelderin hat ihre diesbezugli-
chen Ausfuhrungen vor dem DPMA in der Beschwerdebegrindung auch nicht
mehr aufgegriffen.

Ob der verfahrensgegenstandlichen Anmeldung auch das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann bei dieser Sachlage dahinstehen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner
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