BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 509/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 051 326.8

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richte-

rin am Landgericht Werner

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markenstelle fiir Klasse 25 vom 6. Dezember 2010 aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach
vorangegangener Beanstandung mit dem angefochtenen Beschluss die Anmel-
dung der Wort-/Bildmarke

HIER GEHT MEHR!

die fur folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht wird

18: Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 ent-
halten); Handtaschen; Badetaschen; Einkaufstaschen; Handkoffer;
Reisetaschen; Kosmetikkoffer; Schultaschen und Schulranzen; Geld-
beutel; Brieftaschen; Schlisseletuis aus Leder oder Leder Imitationen;

Regenschirme; Sonnenschirme

25: Bekleidungssticke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Socken;
Strimpfe; Strumpfwaren; Gurtel fur Bekleidungszwecke; Einlege-

sohlen

35: Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Bekleidungsstiicke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schuh- und Textilpflegemittel, Leder-
waren, Taschen, Sportartikel, Spielwaren, Parfimeriewaren, Kosme-
tika, Brillen und/oder Schmuck; Online-Einzelhandels- und Katalogver-
sandhandelsdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten, betreffend
Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schuh- und Tex-

tilpflegemittel, Lederwaren, Taschen, Sportartikel, Spielwaren, Parfime-



riewaren, Kosmetika, Brillen und/oder Schmuck; Zusammenstellen und
Ausstellen  Bekleidungsstiicken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,
Schuh- und Textilpflegemittel, Lederwaren, Taschen, Sportartikel,
Spielwaren, Parfimeriewaren, Kosmetika, Brillen und/oder Schmuck um
dem Kunden bequemes Betrachten und Einkaufen solcher Waren zu

ermdglichen; Werbung

zurtckgewiesen. Zur Begriindung ist ausgefuhrt, der Marke fehle die erforderliche
Unterscheidungskraft gemafld § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Marke
setze sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehérenden Begriffen ,my*
(= mein) und ,shoes" (= Schuhe) zusammen. Das Wort ,shoes“ gehodre zum
Grundwortschatz der englischen Sprache und sei in seiner Bedeutung nahezu je-
dermann bekannt, zumal das englische Wort seiner deutschen Entsprechung

klanglich ahnlich sei.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wie ,Waren aus
Leder und Lederimitationen, Handtaschen, Reisetaschen, Bekleidungsstiicke,
Schuhwaren und Einzelhandelsdienstleistungen etc.“ sei die Bedeutung von
.meine Schuhe* nachstliegend und allgemein verstandlich. Bei der Zusammen-
setzung ,my shoes" wirden die angesprochenen Verbraucher denken, dass die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit individuellen
Schuhen stiinden, welche speziell auf die Bedurfnisse und Erwartungen des Be-
trachters ausgerichtet und zugeschnitten seien und mit den anderen Waren und
Dienstleistungen korrelierten.

Das vorangestellte ,my* wirke nicht schutzbegriindend. Eine derartige Individuali-
sierung sei in der Werbung tblich und weit verbreitet.

Die zuséatzliche Wortfolge ,Hier geht mehr!“ kénne u. a. im Sinn von ,An dieser
Stelle erreichen Sie eine Menge!”, ,Hier schaffen, bekommen Sie mehr!“ verstan-
den werden.

Zwar werde durch das Nichtbenennen des moéglichen Zugewinns ein Interpreta-

tionsspielraum er6ffnet. Der beschreibende Aussagegehalt im Sinn eines allge-



meinen Zugewinnversprechens bleibe dabei aber unverandert erhalten. Das an-
gemeldete Zeichen bringe damit zum Ausdruck, dass mit der Inanspruchnahme
der von der Anmelderin angebotenen Waren und Dienstleistungen mehr Nutzen
fur den Kunden verbunden sei.

Dem allgemein gehaltenen Slogan komme die Funktion eines Werbeversprechens
zu, das die Verbraucher nur als solches und nicht als betrieblichen Herkunftshin-
weis auffassten.

Bei den graphischen Elementen handle es sich nicht um eigenstandige Bildbe-
standteile, die als ausreichend bildhafte Verfremdung von der Sachangabe weg-

fuhrten.

Gegen diesen ihr am 10. Dezember 2010 zugestellten Beschluss wendet sich die
Anmelderin mit ihrer am 9. Januar 2011 eingelegten Beschwerde, mit der sie be-
gehrt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie hélt die angemeldete Marke aufgrund der konkreten Kombination der ver-

schiedenen Elemente flr schutzfahig.

Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache Erfolg.

1) Der Schutzgewahrung fur die konkret beanspruchte Marke in ihrer Gesamtheit
steht weder 8 8 Abs. 2 Nr. 1 noch Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete
Eignung einer Marke als Unterscheidungsmittel fir Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens gegenulber solchen anderer.



Zwar enthalt die Wortfolge ,MY SHOES", die aufgrund ihrer dem Grundwortschatz
des Englischen entstammenden Bestandteile vielen als ,meine Schuhe® unmittel-
bar verstandlich ist, jedenfalls im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
aus Leder und Schuhwaren sowie den darauf bezogenen Einzelhandelsdienst-
leistungen eine sachbezogene Angabe, namlich den Hinweis auf Schuhe, die zum
angesprochenen Verbraucher passen sollen. Derartige Aussagen mit Personal-
pronomen sind Ubliche anpreisende Angaben (vgl. BPatG, Beschluss vom
29. Juli 2002, Az: 30 W (pat) 138/01 — myMusicScore).

Inwieweit dies fur alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt, kann da-
hinstehen, da selbst im Zusammenhang mit Schuhwaren bzw. deren Vertrieb Un-
terscheidungskraft besteht.

Zu betrachten ist die Marke namlich in ihrer Gesamtheit. Unter Berucksichtigung
samtlicher konkreter Merkmale der beanspruchten Marke ist ihr nach Auffassung
des Senats nicht jegliches Mindestmald an Unterscheidungskraft abzusprechen.
Die konkrete Anordnung mit dem schrag eingefigten und ,aus dem Rahmen fal-
lenden” S, das die unterschiedliche Hohe der Schriftzige MY und SHOES sowie
deren unterschiedliche helle Schrift noch betont, wirkt in Verbindung mit dem Slo-
gan ,Hier geht mehr!* hinreichend eigentiimlich, um als betriebliches Unterschei-

dungsmittel zu wirken.

An die Graphik sind vorliegend keine besonders hohen Anforderungen zu stellen,
da die zu Uberwindende Kennzeichnungsschwache aller Wortbestandteile selbst
im Zusammenhang mit Schuhen nicht so ausgepragt ist (vgl. BPatG GRUR 1996,
410 - Color Collection); dies liegt vor allem an ,Hier geht mehr!”,

Grundsétzlich sind keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft von Werbeslogans gegentber anderen Wortmarken zu stellen (vgl.
BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier, Radio wie wir; GRUR 2000, 323,
324 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns). Die Eignung als

Werbeslogan schliel3t eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. Des-



halb ist in jedem Fall zu prifen, ob der Werbeslogan einen ausschlief3lich produkt-
beschreibenden Inhalt hat oder ob er eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist.
Wahrend bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anprei-
sungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unter-
scheidungskraft auszugehen ist, kdnnen Kiirze, Originalitat und Pragnanz einer
Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedurftigkeit der Werbe-
aussage Indizien fur hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Der Slogan ,Hier geht mehr!* enthalt im Kontext mit Schuhen wegen des Verbs
.geht* ein Wortspiel. Das ist zwar keine notwendige Voraussetzung fir die Fest-
stellung der Unterscheidungskraft, aber gleichwohl geeignet, dem Slogan Unter-
scheidungskraft zu verleihnen (EuGH GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Tech-
nik), zumal die Wortfolge vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand
verlangt.

Dies betrifft gerade den Waren- und Dienstleistungsbereich, wo ,my shoes”
besonders kennzeichnungsschwach ist, und gleicht dies daher aus.

.Hier geht mehr!“ lasst keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen, sondern soll als
kurze, pragnante und witzige Aussage in offenbar beabsichtigter Mehrdeutigkeit
verschiedene Assoziationen hervorrufen (BPatG GRUR 2001, 511 - Energie mit
Esprit; BPatG, Beschluss vom 3. Marz 2010, Az: 26 W (pat) 71/09, BeckRS 2010,
10223 - Energie mit Idee).

Damit werden die angesprochenen Verbraucherkreise das angemeldete Zeichen
fur alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als so hinreichend phantasie-
voll ansehen, dass es als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerk-

mal dienen kann.

b) Die konkrete Gestaltung fallt auch nicht unter § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da sie

nicht rein beschreibend ist.



2) Fuir eine Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr nach § 71 Abs. 3 MarkenG be-
steht keine Veranlassung, zumal die Abweichungen der streitgegenstandlichen
Marke von der, die dem Beschluss des Senats vom 24. Oktober 2006, Az:
27 W (pat) 54/06, BeckRS 2007, 07545, zu ,, my shoes*, zu Grunde lag, erheblich

sind.

Dr. Albrecht Kruppa Werner
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