BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 71/12 Verkindet am
26. Februar 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 056 154.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 26. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Kruppa und der Richterin Hartlieb

BPatG 154
05.11



beschlossen:
Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 25 vom

2. Februar 2012 und vom 8. Mai 2012 werden aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

MIRACLEBODY

ist zunachst fur:

,Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Jeans, Freizeitho-
sen, Hosen, Rocke, Kleider, Blusen, Tops und Badebekleidung fur
Damen; und malRgefertigte Bekleidungsstiicke, Anziige, Freizeit-

hosen, Jeans und Badebekleidung fir Herren*
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Im Anschluss an die mindliche Verhandlung hat die Anmelderin das Waren-

verzeichnis eingeschrankt auf die Waren ,Schuhwaren; Kopfbedeckungen®.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat — auf
der Grundlage des seinerzeit mal3geblichen Warenverzeichnisses - die Anmel-
dung in zwei Beschlissen — einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen -

wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat die



Markenstelle ausgefihrt, dass bei der angemeldeten Wortmarke lediglich eine
schlagwortartige und werbelbliche Anpreisung im Vordergrund stehe. Die be-
teiligten Verkehrskreise wirden die angemeldete Wortkombination in Verbindung
mit den beanspruchten Waren ohne weiteres im Sinne von ,Wunderkérper® bzw.
,wundervoller Korper® verstehen. Mit dieser Bedeutung kdonne die angemeldete
Bezeichnung die beanspruchten Waren der Klasse 25 in werbeublicher Weise
anpreisend beschreiben, indem sie z. B. darauf hinweise, dass die so gekenn-
zeichneten Waren den Korper wunderbar zur Geltung bringen bzw. in kaum vor-

stellbarer Weise gut, besonders oder herausragend kleiden kénnten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgefihrt, an der
angemeldeten Bezeichnung bestehe kein Freihaltebedirfnis. Es handle sich bei
der angemeldeten Kombination um eine unuibliche Zusammensetzung zweier eng-
lischer Begriffe, deren Bedeutung das Puplikum nicht eindeutig und unmittelbar
verstehen konne. Die Einzelbegriffe seien vieldeutig. Zu der von der Markenstelle
angenommenen Bedeutung kdnne man nur nach mehreren analysierenden Ge-
dankenschritten kommen. Der Verbraucher kénne der ungebrauchlichen Kombi-
nation keine in Bezug auf die angemeldeten Waren konkrete Bedeutung und un-

mittelbar eindeutige Information enthnehmen.

Die Anmelderin beantragt - auf der Grundlage des eingeschrankten Warenver-

zeichnisses -,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 25 auf-

zuheben.

Die zulassige Beschwerde ist nach der erfolgten Einschrankung des Warenver-

zeichnisses in der Sache begriindet. Fur die nunmehr noch beanspruchten Waren



fehlt der angemeldeten Marke weder die erforderliche Unterscheidungskraft (8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch unterliegt sie insoweit einem Freihaltebedurfnis (8 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterschei-
dungskraft gemafld 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterschei-
dungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist nach stdndiger Recht-
sprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentitéat
der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewahrleisten, die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel fur die von
der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen (vgl. EuUGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi
(Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BiolD; BGH GRUR 2010,
935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006,
850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die
Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten
Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung
der mal3geblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchern dieser
Waren oder Durchschnittsempfangern dieser Dienstleistungen zusammensetzen
(vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor;
BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

Nach standiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlos-
sen, wenn ihnen entweder ein fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann
(BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch)
oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstande beziehen, welche
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,

durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.



BGH GRUR 2010, 1100 Rn.23 -TOOOR!; GRUR 2009, 411
Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR
1998, 465, 468 - Bonus).

Bei der Prufung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem grof3zugigen
Mafl3stab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus,
um das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - markt-
frisch). Allerdings darf die Prifung dabei nicht auf ein Mindestmald beschrankt
werden, sondern muss grundlich und vollstandig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003,
735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Nach diesen Grundsatzen verflgt die angemeldete Bezeichnung ,MIRACLEBO-
DY in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren uber die erforderliche

Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen ,miracle® und
,body“ zusammen. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Mar-
ken ist es zulassig, zunachst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die
Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschlieRenden Prifung der
Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EUGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2;
GRUR 2006, 229, 230 - BiolD).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, bedeutet das englische Wort ,mi-
racle“ ,Wunder, Wundertat* und findet sich z.B. in den Zusammensetzungen ,mi-
racle cure® (Wundermittel), ,miracle drug“ (Wunderdroge), miracle weapon® (Wun-
derwaffe), ,miracle healer” (Wunderheiler), ,miracle worker (Wundertater).

Das englische Wort ,body“ hat die Bedeutung ,Koérper, Leib, Leiche, Gremium,
Institut* sowie im Textilbereich ,Body“. In Zusammensetzungen wird der Begriff
verwendet z. B. in ,astral body“ (Astralleib) oder im Textilbereich z. B. in ,lace
body“ (Spitzen-Body) (vgl. Duden-Oxford-GroBwérterbuch Englisch 3. Aufl.



Mannheim 2005 (CD-ROM); LEO-Online Lexikon der TU Midnchen unter
dict.leo.org; PONS GroRworterbuch fir Experten und Universitat, 1. Aufl. 2001).

Die angemeldete Zusammensetzung ,MIRACLEBODY* reiht sich in die obenge-
nannten vergleichbar gebildeten Zusammensetzungen ein und ist im Deutschen
daher als ,Wunderkorper, Wunderbody“ zu verstehen. Da die Bedeutung der
Bestandteile nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen ist, sondern stets im Zusam-
menhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen ist
(vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bucher fur eine bessere Welt), steht dieses
Verstandnis hier im Vordergrund.

In diesem Sinne werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete
Marke ,MIRACLEBODY" ohne weiteres verstehen. Sind sind in der Werbesprache
an neue und auch schlagwortartige Wortkombinationen - gerade im Modebereich
in englischer Sprache - gewohnt, weshalb sich ihnen der genannte Sinngehalt von
,MIRACLEBODY* zwanglos erschlief3t.

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin urspringlich beanspruchten
Waren (mit Ausnahme von Schuhwaren und Kopfbedeckungen), die samtlich zum
Bekleidungsbereich zahlen, enthalt eine entsprechende Kennzeichnung dieser
Waren keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sich ausschliefilich auf
deren Eigenschaft bzw. Verwendung oder Bestimmung. Wie aus dem der An-
melderin Gbersendeten Ergebnis einer Internetrecherche ersichtlich, wird der Be-
griff ,Figurwunder bzw. ,Figurwunder-Effekt* verwendet, um Bekleidungsstiicke
anzupreisen, die eine die Figur formende und verschlankende Wirkung erzielen
sollen. Die Bezeichung ,MIRACLEBODY* wirkt daher in Bezug auf die urspring-
lich angemeldeten Waren lediglich als Hinweis auf einen Textilbody mit Figur for-
mendem Effekt sowie als werbemafiiger, anpreisender Hinweis auf einen Figur
formenden, verschlankenden Effekt der so gekennzeichneten Waren (vgl. hierzu
auch BPatG 27 W (pat) 166/10 — Figurzauber).



Die Anmelderin hat ihr Warenverzeichnis aber auf Schuhwaren und Kopfbede-
ckungen beschrankt. In Bezug auf diese Waren lassen sich keine Schutzhin-
dernisse mehr feststellen. Zwar lassen sich auch bei Schuhwaren durch einen
besonders geeigneten Schnitt ein optisch schlankeres Bein sowie durch die
Absatzhdhe ein insgesamt gestreckteres und damit schlankeres Erscheinungsbild
erreichen. Dies sind jedoch nur mittelbare Auswirkungen, die nicht auf einen
unmittelbar korperformenden oder figurverschlankenden Effekt zurtckzufihren
sind. Hinsichtlich der Kopfbedeckungen ist ein figurformender oder verschlanken-

der Effekt nicht nahe liegend.

Kann der angemeldeten Bezeichnung daher in Bezug auf die nunmehr noch be-
anspruchten Waren kein hinreichend konkreter Sachhinweis auf bestimmte Eigen-
schaften und damit kein im Vordergrund stehender sachbezogener Aussagegehalt
zugeordnet werden, fehlt es ihr weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft
nach 8 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich insoweit um eine beschrei-
bende, freihaltungsbediiftige Angabe i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr ( § 71 Abs. 3 MarkenG) kommt schon

deshalb nicht in Betracht, weil die Beschwerde erst auf Grund der Beschrankung

des Warenverzeichnisses Erfolg haben konnte.

Dr. Albrecht Kruppa Hartlieb

Hu



