BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 14/11 Verkindet am
19. Oktober 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 052 093.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Oktober 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Die Wortfolge

ist am 10. Dezember 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 38, 41 und 43 angemeldet worden. Nachdem der Beschwerdefihrer mit
Schriftsatz vom 11. Februar 2011 ein beschranktes Dienstleistungsverzeichnis
(Bl. 20, 21 GA) eingereicht und in der mundlichen Verhandlung die Ricknahme

der Anmeldung fir die Klasse 43 erklart hat, erstreckt sich die Anmeldung noch

Grinde

Der Uberraschende Teil Bayerns

auf folgende Dienstleistungen der:

Klasse 35:

Klasse 38:

Marketing; Werbung; Verkaufsforderung in allen
Medien; Vermittlung von Verkéufen und deren Ab-
rechnung in Computer-Netzwerken und/oder mittels
anderer Vertriebskandle; Betrieb von elektronischen
Markten im Internet durch Online-Vermittlung von
Vertragen fur Dritte sowohl Uber die Anschaffung
von Waren als auch Uber die Erbringung von
Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschaf-
ten fur Dritte im Rahmen eines elektronischen Kauf-
hauses; Online-Werbung in einem Computernetz-
werk; Prasentation von Firmen im Internet und an-

deren Medien; Versenden von Werbesendungen;

Bereitstellen von Informationen im Internet und von

Internetzugangen (Software); Bereitstellung von



Klasse 41:

Plattformen und Portalen im Internet; Betrieb von
Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste;
Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistun-
gen fur die Telekommunikation; Paging-Dienste;
Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-
Adressen (Web- Messaging); Online-Dienste, nam-
lich Sammeln, Bereitstellung, Lieferung, Sammeln
und Liefern von Nachrichten und Informationen in
Ton, Schrift und Bild; Betrieb und Vermietung von
Einrichtungen fur die Telekommunikation; Samm-
lung und Ubermittlung von Nachrichten; Medien-
dienstleistungen, namlich Ausstrahlung von Rund-
funk- und (Kabel) Fernsehprogrammen; Telekom-
munikation; Auskunfte Uber Telekommunikation;
Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers,
namlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites
Computernetzwerk sowie Bereitstellen von Tele-

kommunikationsverbindungen hieriber;

Mediendienstleistungen, namlich Veroffentlichung
und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print-
und elektronischer Form mit redaktionellen Werbe-
inhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschafts;
Herausgabe und Veroffentlichung von Bichern,
Zeitungen und Zeitschriften, Vermietung von Zeit-
schriften; Veranstaltung und Organisation von Kon-
gressen und Konferenzen zu Werbe- und wirt-
schaftlichen Zwecken; Bereitstellen von elektroni-
schen Publikationen (nicht herunterladbar); Organi-
sation und Veranstaltung von Seminaren, Vortrags-

reihen und Workshops, zu Zwecken der Wirt-



schaftsférderung sowie zur Vermittlung von Kontak-
ten zwischen Investoren und Unternehmern und
Einzelpersonen, auch Existenzgriindern; Organisa-
tion und Durchfiihrung von Kunst- und Kulturwett-
bewerben; Organisation und Veranstaltung von
Ausstellungen fur wissenschaftliche, medizinische,
kulturelle und Unterrichtszwecke, auch zur Prasen-
tation von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Kunst-
gegenstanden und vermarktungsfahigen Produkten
sowie zur Vermittlung von Kontakten; Unterhaltung,
insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung;
Organisation und Veranstaltung von Konzerten,
Tourneen, Theaterauffihrungen, Tanz- und/oder
Musikdarbietungen sowie Unterhaltungsshows; Or-
ganisation und Veranstaltung sportlicher und
kultureller Aktivitdten und Wettbewerbe.

Mit Beschluss vom 18. November 2010 hat die Markenstelle fur Klasse 35 die
Anmeldung bis auf die rein technische Dienstleistungen in Klasse 38 "Bereitstellen
von Internetzugédngen (Software); E-Mail-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbin-
dungsdienstleistungen fur die Telekommunikation; Paging-Dienste; Betrieb und
Vermietung von Einrichtungen fur die Telekommunikation; Auskinfte Uber Tele-
kommunikation; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nadmlich Bereit-
stellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk sowie Bereitstellen von
Telekommunikationsverbindungen hiertber" gemall 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
wegen fehlender Unterscheidungskraft zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie
ausgefuhrt, dass der angemeldete Slogan sprachtblich gebildet sei und den an-
preisenden Sachhinweis auf einen so nicht bekannten, unvermuteten und daher
Uberraschenden Teil Bayerns enthalte. Auch wenn nicht auf einen bestimmten Teil
des Bundeslandes Bayern abgestellt werde, sei fur den angesprochenen Ver-

braucher dennoch klar, dass die so beworbenen Dienstleistungen einen Bezug zu



ungewodhnlichen Landesteilen Bayerns oder zu bestimmten touristischen Sehens-
wurdigkeiten, regionalen Gebrauchen, kulinarischen Spezialititen oder sonstigen
ungewoOhnlichen Spezifika Bayerns aufwiesen. In Bezug zu den in den Klassen 35,
38 und 41 angemeldeten Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung, der
Herausgabe und Bereitstellung von Verlagserzeugnissen sowie der Informations-
Ubermittlung werde die Wortfolge als Werbespruch aufgefasst, der die bereit-
gestellten Informationen, Werbemittel, Foren, Internetinhalte und Druckereier-
zeugnisse inhaltlich beschreibe und deren Inhalt plakativ anpreise. Als den Inhalt
betreffende Sachaussage werde der Slogan auch bei den (brigen
Dienstleistungen der Klasse 41 verstanden. Nur fur die rein technischen Dienst-

leistungen in Klasse 38 weise die Wortfolge keinen inhaltlichen Bezug auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des DPMA vom
18. November 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurtickge-

wiesen worden ist.

Er vertritt die Ansicht, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um eine ori-
ginelle, sprechende Wortfolge mit Suggestivwirkung, die beim angesprochenen
Verkehr einen Denkprozess auslose. Denn das Zeichen habe keine klare oder
inhaltlich greifbare Aussage, sondern ziehe gerade durch seine Unscharfe die Auf-
merksamkeit auf sich. Eine unmittelbar produktbeschreibende Aussage fir die an-
gemeldeten Dienstleistungen enthalte sie nicht. Im Bereich der Werbung, der
Marketing- oder der Internetdienstleistungen sei es unublich, Dienstleistungen
unter Verwendung einer inhaltsbeschreibenden Angabe anzubieten. Entsprechen-

des gelte auch flr die Dienstleistungen der Klasse 41.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet.

1. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge "Der Uberraschende Tell

Bayerns" als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen

Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-

dungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Marken-

stelle die Anmeldung zu Recht teilweise zuriickgewiesen hat.

a)

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Un-
terscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden
Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR
2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826
Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; 935 Rdnr.8 - Die Vision;
GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die
Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH
GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 -
BiolD; a. a. O. Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 12
- VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World; a.a. O. - FUSS-
BALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;). Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrin-
det, ist ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so
geringe Unterscheidungskraft genigt, um das Schutzhindernis zu Uber-
winden (BGH a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis 1I; GRUR 2009, 411
Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben;
949 f. Rdnr. 10 - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Mal3geb-



lich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auf-
fassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist
(EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. — Die Vision;
825, 826 Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis 1I; a. a. O. - FUSSBALL
WM 2006). Ebenso ist zu bertcksichtigen, dass der Verkehr ein als
Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer ana-
lysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004,
428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - markt-
frisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORA-
TION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die maf3geblichen Verkehrskreise lediglich
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuord-
nen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 — Postkantoor; BGH GRUR
2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. 854 Rdnr. 19 -
FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 — BerlinCard; a. a. O. -
marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus ge-
brauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder
einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien — stets
nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden
(vgl. u.a. BGH a.a.O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050,
1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten — Schlechte
Zeiten). Daruber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem
auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,



durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt
wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschopfen
(BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr.23 —TOOOR!; a.a.O. 855
Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsatzen ist auch bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft von (sloganartigen) Wortfolgen auszugehen, ohne dass un-
terschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wort-
folgen gegentber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH
GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR
2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; GRUR 2009,
778, 779 Rdnr.12 - Willkommen im Leben; a.a.O. Rdnr.9 - Die
Vision). Vielmehr ist in jedem Fall zu prifen, ob die Wortfolge einen
ausschliel3lich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr Uber diesen
hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fir die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. —
My World, Willkommen im Leben u. Die Vision). Selbst wenn aber
Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Wer-
beslogans, Qualitatshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Be-
zug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine
Sachaussage in mehr oder weniger groRem Umfang enthalten, ohne
unmittelbar beschreibend zu sein, kdnnen sie dennoch geeignet sein,
den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genomme-
nen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56
— Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall
sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewohnlichen Werbemit-
teilung bestehen, sondern eine gewisse Originalitat oder Pragnanz auf-
weisen, ein Mindestmald an Interpretationsaufwand erfordern oder bei

den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslésen



b)

aa)

(EuGH a. a. O. Rdnr. 57 — Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. — My
World).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genigt die Wortfolge "Der Uberraschende Teil

Bayerns" fur die beschwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen nicht.

Die um Schutz nachsuchende Wortfolge "Der Uberraschende Teil
Bayerns" setzt sich sprachiblich aus vier zum deutschen Sprachschatz
gehodrenden und daher allgemein verstandlichen Wortelementen zu-
sammen. Sie hat den Charakter eines Slogans und dient lediglich dazu,
die Aufmerksamkeit auf Dienstleistungen zu lenken, die einen Bezug zu
einem wenig bekannten, unvermuteten Bereich des Bundeslandes

"Bayern" aufweisen.

Die in der mundlichen Verhandlung tberreichten Recherchebelege des
Senats (vgl. Anlagen zum Protokoll vom 19. Oktober 2011, Bl. 33 - 50
GA) belegen, dass sowohl das Verb "Uberraschen” — auch in der hier
adjektivisch verwandten Form des Partizip Prasens — als auch das
Hervorheben eines bestimmten Bereichs von Bayern in der Werbe-
sprache zum Zwecke der Anpreisung von Waren und Dienstleistungen
in verschiedenen Zusammenhangen bereits haufig eingesetzt wird, so
dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit dem angesproche-
nen breiten, inlAndischen Publikum nur eine sloganartige allgemeine

Werbebotschaft vermittelt:

- "Lass Dich tberraschen"; "Das Land der unbegrenzten Uberra-
schungen"; "Die Welt steckt voller Uberraschungen” (Woérterbuch
der Werbesprache, 1991, S. 228 Bl. 34a GA);
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"Qualitat, Uberraschend ginstig.”; "Uberraschend vielseitig";
"Ausgewahlte und Uberraschende Informationen — Tag fur Tag";
"Wallonie und Briissel. Uberraschend. Nah."; "Uberraschend an-
ders, ungewohnt personlich”; "Mehr Urlaub tberraschend giins-
tig."; "Uberraschend. Normal."; "Lassen Sie sich tiberraschen”

(www.slogans.de, Bl. 36 GA);

"Gutes aus dem Herzen Bayerns"; "Bayerns starke Seiten";

"Bayern mit allen Sinnen" (www.slogans.de, Bl. 35 GA);

"In Bayern daheim. In der Welt zu Hause. Erdinger Weil3bier"
(essen & trinken, 11-2008, S. 45, Bl. 37 GA);

"Houdek — Mein Bissen Bayern." (essen & trinken, 11-2008,
S. 46, Bl. 9 GA);

"Urlaub im schénsten Teil Bayerns" (www.google.de, Bl. 41 GA);

"DER LOWE — Ein Stiick Bayern fir alle!" (www.loewe-essen.de,
BI. 42 ff. GA);

"Lassen Sie sich von der Vielfalt der Moéglichkeiten in der Ur-
laubsregion  Bayrischer Wald  (Bayern) lberraschen!”
(www.bayrischer-wald-familienurlaub.de, Bl. 45 f. GA);

"Lassen Sie sich Uberraschen was Bayern zu bieten hat!”; "Las-
sen Sie sich von den abwechslungsreichen, malerischen Eindri-
cken beriihren und Uberraschen!" (www.dennenlohe.de/de/gar-
tentour-bayern, Bl. 47 f. GA);
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"Lassen Sie sich von der Vielfalt der Mdglichkeiten im Ur-
laubsland Bayern (Bavaria) Uberraschen!” (www.bayern-25.de,
BI. 49 f. GA).

Vor diesem Hintergrund wird die angemeldete Wortfolge "Der Uber-
raschende Teil Bayerns" von den angesprochenen Verkehrskreisen o-
hne weiteres als reine Werbeaussage aufgefasst werden. Sie ist zwar
relativ kurz und einfach gehalten, aber weder mehrdeutig noch ori-
ginell, noch regt sie zum Nachdenken an oder erfordert ein Min-
destmald an Interpretationsaufwand. Auch eine begriffliche Vagheit
bzw. Unbestimmtheit der Wortfolge aufgrund des Wortelements "lber-
raschend", welches dem Verkehr wenig Anhalt daftr gibt, in welcher
Hinsicht der so beschriebene Teil Bayerns Uberraschungen bieten
soll, sondern deren Deutung vielmehr dem individuellen Vorstellungs-
horizont des einzelnen Verbrauchers Uberlassen bleibt, vermag fir
sich allein noch keine Unterscheidungskraft zu begrinden (BGH
GRUR 2000, 882 Rdnr. 17 - Bucher fur eine bessere Welt). Die ange-
meldete Bezeichnung erschopft sich daher in einer gewoéhnlichen
Werbemitteilung und ist daher nicht geeignet, die beschwerdegegen-
standlichen Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unterneh-
mens zu individualisieren und damit die Funktion einer Marke zu er-
fullen. Sie enthalt als blo3er Werbespruch nur eine allgemeine Anprei-
sung (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN,;
a.a. 0., 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070,
1072 -Bar jeder Vernunft; BPatG 25W (pat) 26/07 - JA;
30 W (pat) 33/08 - ...weil Nahe zahlt; 25 W (pat) 74/08 — Hilft weniger

ZU essen).

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit das Anmelde-
zeichen die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibt

oder einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufweist. Denn


http://(www.bayern-25.de
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bei der angemeldeten Wortfolge steht die anpreisende allgemeine
Werbeaussage so stark im Vordergrund, dass der Gedanke fern liegt,
es konnte sich tdberhaupt um einen betrieblichen Herkunftshinweis
handeln (BGH a. a. O. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Diese eine
Unterscheidungskraft ausschlieRende rechtliche Bewertung trifft auf
samtliche beschwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen zu. Auch in
Bezug auf die angemeldeten Werbe-, Marketing- und Internetdienst-
leistungen erweckt die Bezeichnung "Der Uberraschende Tell
Bayerns" nur den Eindruck des Titels einer schlichten Werbekam-
pagne, wie sie von einer Vielzahl von bayerischen Unternehmen un-
ternommen werden kann, ohne dass das angesprochene Publikum

damit bereits ein ganz bestimmtes Unternehmen verbindet.

Es ist im Ubrigen weder vorgetragen noch sonst feststellbar, dass es
sich bei dem Anmeldezeichen — anders als bei der Wortfolge "Vor-
sprung durch Technik" — um einen bekannten Slogan handelt, der seit
vielen Jahren vom Anmelder verwendet wird und sich deshalb u. U.
als betrieblicher Herkunftshinweis eignen kdnnte (vgl. EUGH a. a. O.

Rdnr. 9 - Vorsprung durch Technik).

ee) An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass eine Benutzung des
Slogans "Der Uberraschende Teil Bayerns" in dieser konkreten Form
in der Werbung bislang nicht feststellbar bzw. belegbar ist, nichts zu
andern. Denn auch Neubildungen oder bisher noch nicht verwendeten
Kombinationen kann die Unterscheidungskraft fehlen, sofern sie sich
- wie hier - in einer reinen Werbeaussage erschopfen (EuGH GRUR
2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

2. Da schon das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann
aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen dariber hi-
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naus fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedurftig ge-
man 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Grabrucker Kortge Dorn

Hu



