BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 504/11 Verkiindet am
19. Februar 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 074 497.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 19. Februar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.






Grinde

Am 21. November 2008 hat die Anmelderin die Angabe

Mit Sicherheit einen Schritt voraus

als Wortmarke angemeldet fur folgende Waren:

.Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Turbeschlage aus

Klasse 9:

Metall; Taren aus Metall; Turfeststeller aus Metall; Turfallungen
aus Metall; Targriffe aus Metall; Turklingeln, nicht elektrische;
Turklopfer; Turoffner, nicht elektrische; Tarrahmen und -stécke
aus Metall; Turriegel; Turrollen; Turschliel3er, nicht elektrische;
Riegel fur Schldsser; Schlosser aus Metall, ausgenommen
elektrische; Sicherheitsschlosser aus Metall, ausgenommen
elektrische; Tursicherungen, soweit in Klasse 6 enthalten;
Fenstersicherungen, soweit in Klasse 6 enthalten; Fensterbe-
schlage aus Metall, Schlissel; Fensterverschliisse, soweit in
Klasse 6 enthalten; Turverschlisse, soweit in Klasse 6 enthal-
ten; Vorlegestangen, soweit in Klasse 6 enthalten; Einsteller
(Fenster- und Turfeststeller); Riegel fur Schiésser; Riegelheber,
soweit in Klasse 6 enthalten; Schlosssicherungen, soweit in
Klasse 6 enthalten; Drehkreuze (Drehtiren) (nicht automa-

tisch); Briefkasten aus Metall; Briefkastenanlagen aus Metall;

Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandelin,
Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat; mechani-
sche und mechatronische Verriegelungs- und Steuerelemente
auf dem Tur- und Verschlusssektor; Turoffner, elektrische; Tar-

schlieRer, elektrische; elektrische Schlosser; Drehkreuze



Klasse 19:

Klasse 20:

(Drehtiren) (automatisch); Targucker; Turklingeln, elektrische;
Magnete; Magnetkarten; Magnetplatten; Magnetbander; Identi-
fikationskarten, magnetische; codierte Identifikationsarmban-
der, magnetisch; Entmagnetisiergerate fur Magnetbéander;
Feststellanlagen fir Brand- und Rauchschutztiren, soweit in
Klasse 9 enthalten; Rauch- und Warmedetektoren; Diebstahl-
alarmanlagen (elektrisch); Sprechanlagen; elektrische Schliel3-
anlagen, elektrische Schlie3gerate, soweit in Klasse 9 enthal-
ten, insbesondere mit biometrischem Sensor; Zutritt-Kontroll-
systeme; Computerprogramme und Software; Magnetschlos-

Ser,

Baumaterialien und -elemente, nicht aus Metall; Flugeltiren,
nicht aus Metall; Turen, nicht aus Metall; Turfullungen, nicht
aus Metall; Turrahmen und -stocke, nicht aus Metall, Brief-
kasten aus Mauerwerk; Briefkastenanlagen aus Mauerwerk;

Turbeschlage, nicht aus Metall; Turgriffe, nicht aus Metall; Tur-
riegel, nicht aus Metall, Fensterbeschlage, nicht aus Metall; Si-
cherheitsschlosser nicht aus Metall, ausgenommen elektrische;
Tursicherungen, soweit in Klasse 20 enthalten; Fenstersiche-
rungen, soweit in Klasse 20 enthalten; Fensterbeschlage, nicht
aus Metall; Fensterbeschlisse, soweit in Klasse 20 enthalten;
Turverschlusse, soweit in Klasse 20 enthalten; Vorlegestangen,
soweit in Klasse 20 enthalten; Einsteller (Fenster- und Turfest-
steller) nicht aus Metall; Riegelheber, soweit in Klasse 20 ent-
halten; Schlosssicherungen, soweit in Klasse 20 enthalten;
Briefkasten weder aus Metall, noch aus Mauerwerk; Brief-

kastenanlagen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk;



Klasse 35: Grol3- und Einzelhandelsdienstleistungen mit folgenden Waren:
Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Turbeschlage aus
Metall; Taren aus Metall; Turfeststeller aus Metall; Tarfallungen
aus Metall; Targriffe aus Metall; Turklingeln, nicht elektrische;
Turklopfer; Turoffner, nicht elektrische; Tarrahmen und -stécke
aus Metall; Turriegel; Turrollen; Turschliel3er, nicht elektrische;
Riegel fur Schldsser; Schlosser aus Metall, ausgenommen
elektrische; Sicherheitsschlosser; Tursicherungen; Fenstersi-
cherungen; Magnetschlosser; Fensterbeschlage aus Metall;
Schlussel; Fensterverschlisse; Turverschlisse; Vorlegestan-
gen; Einsteller (Fenster- und Turfeststeller); Riegel fur Schlos-
ser; Riegelheber; Schlosssicherungen; Tursicherungen; Dreh-
kreuze (Drehttren) (nicht automatisch); Briefkasten; Brief-
kastenanlagen; hydraulische Turéffner und -schliel3er (Maschi-
nenteile); pneumatische Turoffner und -schlie3er (Maschinen-
teile); Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Um-
wandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat;
mechanische und mechatronische Verriegelungs- und
Steuerelemente auf dem Tur- und Verschlusssektor; Turoffner,
elektrische; TurschlieBer, elektrische; elektrische Schlosser;
Drehkreuze (Drehtiren) (automatisch); Targucker; Turklingeln,
elektrische; Magnete; Magnetkarten; Magnetplatten; Magnet-
bander; Identifikationskarten, magnetische; codierte Identifika-
tionsarmbénder, magnetisch; Entmagnetisiergerate fur Mag-
netbander; Rauch- und Wéarmedetektoren; Diebstahlalarmanla-
gen (elektrisch); Sprechanlagen; SchlieRanlagen, Verschluss-
systeme, insbesondere mit biometrischem Sensor; Zutritt-Kon-
trollsysteme; Computerprogramme und Software; Baumateria-
lien und -elemente, nicht aus Metall; Fllgeltiren, nicht aus
Metall; Tdren, nicht aus Metall; Turfullungen, nicht aus Metall;

Turrahmen und -stocke, nicht aus Metall, Turbeschlage, nicht



Klasse 37:

aus Metall; Turgriffe, nicht aus Metall; Turriegel, nicht aus Me-

tall; Fensterbeschlage, nicht aus Metall;

Installation und Montage, Reparatur und Instandhaltung von
Tur- und Beschlagsteilen, mechanischen und elektronischen
Bauteilen sowie mechanischen und mechatronischen Verrie-
gelungs- und Steuerelementen auf dem Tur- und Verschluss-
sektor, insbesondere von Schlosserwaren, Turbeschlagen aus
Metall, Tiren aus Metall, Turfeststeller aus Metall, Tarfallungen
aus Metall, Turgriffe aus Metall, nicht elektrische Turklingeln,
Turklopfer, nicht elektrische Turoffner, Tarrahmen und -stocke
aus Metall, Turriegel, Turrollen, nicht elektrische Turschlieler,
Riegel fur Schilgsser, nicht elektrische Schlésser aus Metall, Si-
cherheitsschlosser,  Tursicherungen,  Fenstersicherungen,
Magnetschlosser, Fensterbeschlage aus Metall, Schlissel,
Fensterverschlisse, Turverschlisse, Vorlegestangen, Einstel-
ler (Fenster- und Turfeststeller), Riegel fur Schldsser, Riegel-
heber, Schlosssicherungen, Tursicherungen, Drehkreuze
(Drehturen) (nicht automatisch), Briefkasten, Briefkastenanla-
gen, hydraulische Tur6ffner und -schliel3er (Maschinenteile),
pneumatische Tur6ffner und -schliel3er (Maschinenteile), Appa-
rate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-
chern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitdt, mechanische
und mechatronische Verriegelungs- und Steuerelemente auf
dem Tur- und Verschlusssektor, elektrische Turoffner, elektri-
sche TurschlielRer, elektrische Schlosser, Drehkreuze (Drehti-
ren) (automatisch), Turgucker, elektrische Turklingeln,
Magnete, Magnetkarten, Magnetplatten, Magnetb&nder, mag-
netische ldentifikationskarten, codierte magnetische Identifika-
tionsarmbénder, Entmagnetisiergerate fir Magnetbander,

Rauch- und Warmedetektoren, Diebstahlalarmanlagen



(elektrisch), Sprechanlagen, Schliel3anlagen, Verschluss-
systeme, insbesondere mit biometrischem Sensor, Zutritt-Kon-
trollsysteme, Baumaterialien und -elemente, nicht aus Metall,
Flagelttren, nicht aus Metall, Turen, nicht aus Metall, Turfal-
lungen, nicht aus Metall, Tarrahmen und -stocke, nicht aus
Metall, Turbeschlage, nicht aus Metall, Turgriffe, nicht aus Me-
tall, Tarriegel, nicht aus Metall, Fensterbeschlage, nicht aus
Metall;

Klasse 42: Entwicklung, Konstruktion, Konzeption, Projektierung und Pla-
nung im Bereich der Sicherheitstechnik, insbesondere von Si-
cherheitssystemen, SchlieRsystemen, Schlie3anlagen, Zu-
trittslésungen, Verriegelungen, mechanischen und mechatroni-
schen Verriegelungs- und Steuerelementen insbesondere im
Tar- und Verschlusssektor; Computerhard-
und -softwareberatung; Dienstleistungen eines Softwarepro-
grammierers; EDV-Beratung; Installation, Wartung und Pflege
von Software; Erstellung, Entwicklung und Design von Com-

puterprogrammen und Software".

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat nach vorheriger
Beanstandung, der Anmeldung stinden die Eintragungshindernisse des § 8
Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, mit Beschluss vom 12. Oktober 2011 die
Markenanmeldung zuriickgewiesen.

Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefuihrt, die angemeldete Wortfolge ,Mit
Sicherheit einen Schritt voraus® habe in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft. Es handele sich um eine sprachib-
liche leicht erfassbare und ohne Mihe verstéandlichen Hinweis darauf, dass die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Sicherheits-

technik bestimmt und geeignet seien, dem Abnehmer bzw. Inanspruchnehmer ein



den normalen Sicherheitsstandard Ubersteigendes Ho6chstmald an Sicherheit zu
gewahrleisten. Die Wortfolge sei branchenlbergreifend werbetblich und werde
vom Publikum als sachbezogene Aussage und nicht als Hinweis auf die Herkunft
dieser Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschaftsbetrieb an-

gesehen.

Hiergegen hat die Anmelderin am 1. Dezember 2010 eingelegt.

Zur Begrundung der Beschwerde fiihrt sie aus, dass die sloganartige Wortfolge
mehrdeutig, originell und interpretationsbedurftig sei, dies mache die Angabe
leicht merkfahig und unterscheidungskraftig. Zumindest fur Waren und/oder
Dienstleistungen, die keinen Bezug zu Sicherheitstechnik hatten, sei die Wortfolge

auch tberraschend und merkfahig.

Die Anmelderin hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 42 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 22. Oktober 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige, insbesondere nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte
Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemel-
deten Marke das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht,
denn das angemeldete Zeichen ist fur die angemeldeten Waren beschreibend und
steht zu sé&mtlichen beanspruchten Dienstleistungen in einem engen beschrei-

bende Zusammenhang, es ist deshalb nicht unterscheidungskraftig. Die Marken-



stelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach 8 37 Abs. 1 MarkenG zurtickgewie-

sen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Wa-
ren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EuUGH, GRUR 2004, 428, 429 f.,
Rn. 30, 31 - Henkel; BGH, GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) - Starsat). Werbeslogans
und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strenge-
ren Schutzvoraussetzungen und mussen insbesondere keine zusatzliche Origina-
litat aufweisen. Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen
Verkehrskreisen als Werbeslogan verstanden wird, reicht - fir sich gesehen - nicht
aus, um die fur die Schutzfahigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu vernei-
nen (vgl. EuUGH GRUR 2010, 228 (Rn. 44) - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).
Entscheidend ist, ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird
(EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 45) - VORSPRUNG DURCH TECHNIK, GRUR Int.
2011, 255, 257 (Rn. 52) — BEST BUY, GRUR Int. 2012, 914, 916 (Rn. 29) — Wir

machen das Besondere einfach).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei Slogans die fir die Schutzfahig-
keit erforderliche Unterscheidungskraft allerdings zu verneinen, sofern der Verkehr
einer Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (BGH 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH
GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor). Darlber hinaus fehlt die Unter-
scheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche
die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt



hergestellt wird (BGH GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn.9) — Starsat; GRUR 2006,
850, 854, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an diesen Voraussetzungen hat die Wortfolge ,Mit Sicherheit einen
Schritt voraus” fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unter-
scheidungskraft, weil die Marke fur alle beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen entweder beschreibend ist oder jedenfalls in einem engen beschreibenden
Bezug zu ihnen steht.

Die Wortfolge ,einen Schritt voraus sein® ist eine feststehende Redewendung der
deutschen Sprache mit der Bedeutung ,einen (Schritt) Vorsprung haben, (ein
Stiuck) vor jemanden sein®, die, wie bereits die Markenstelle anhand zahlreicher
Fundstellen belegt hat, in verschiedenen Zusammenhangen verwendet wird. Sie
besagt, dass die mit der Angabe gekennzeichneten Waren mit Gewissheit
(= Sicherheit, vgl. Duden Deutsches Universalworterbuch, 2011, 7. Aufl., S. 1601)
hohen Anforderungen in Bezug auf ihren jeweiligen Einsatzbereich entsprechen,
auf neuestem Stand sind und deshalb einen technischen Vorsprung haben. Der
Begriff ,Sicherheit* bedeutet dartber hinaus auch Schutz vor Gefahr. Die bean-
spruchten Waren kénnen auf verschiedene Weise, z. B. durch mechanische oder
elektronische MalRnahmen dazu beitragen, den Schutz vor Gefahr zu gewahr-
leisten. Sie kdnnen auch gegen unterschiedliche Gefahr eingesetzt werden, bei-
spielsweise gegen unbefugten Zutritt und/oder Diebstahl, Feuergefahr oder vor
Gefahren im IT-Bereich schitzen. Die angemeldete Angabe ,Mit Sicherheit einen
Schritt voraus® hat deshalb im Bereich der Sicherheitstechnik und den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen, die allesamt in unterschiedlichen Berei-
chen der Sicherheit dienen oder sich mit dem Handel mit entsprechenden Waren,
der Montage oder Entwicklung solcher Technik befassen, nicht nur einen werblich

anpreisenden, sondern vorrangig einen (qualitéats-)beschreibenden Inhalt.

Aufgrund dieser Bedeutung besitzt die angemeldete Wortfolge keine Eignung, als
Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren aus einem bestimmten Unter-
nehmen zu dienen. Sie beschreibt vielmehr ausschlief3lich in Form einer leicht und

unmittelbar verstandlichen Sachaussage eine Bestimmung i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2



MarkenG der Waren, die deshalb vom Verkehr nur als Hinweis auf dieses Merk-
mal, namlich als Hinweis auf den Einsatzzweck aufgefasst wird, aber nicht als
Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin reicht es fur die Unterscheidungskraft
auch nicht aus, dass die Aussage der Wortfolge ,Mit Sicherheit einen Schritt
voraus“ mehrdeutig ist. Beschreibende Angaben fehlt die notwendige Unterschei-
dungskraft auch dann, wenn sie jedenfalls mit einer der moglichen Bedeutungen
die beanspruchten Waren beschreiben, unabhangig davon ob sie noch andere,
nicht beschreibende Bedeutungen haben (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147
(Nr. 33-36) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 (Nr.38, 42) - BIOMILD;
GRUR 2004, 674, 676 (Nr.57) -Postkantoor;, BGH GRUR 2010, 825
(Nr. 16) - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

In einer seiner Bedeutungen hat die angemeldete Wortfolge auch einen engen
beschreibenden Zusammenhang gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu samtlichen
angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35, 37 und 42, in deren Rahmen die
Waren angeboten oder verwendet werden. Der Angabe ,Mit Sicherheit einen
Schritt voraus” kann fur die beanspruchten Dienstleistungen nach der Rechtspre-
chung bereits dann die Unterscheidungskraft abzusprechen sein, wenn sich die
Angabe auf Umstande bezieht, welche die angemeldeten Dienstleistung selbst
nicht unmittelbar beschreiben oder auch nur betreffen, durch die aber ein "enger
beschreibender Bezug" zu diesen hergestellt wird (vgl. EUGH GRUR 2004, 674,
677 (Nr. 69, 70, 86) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr.19) - BIOMILD;
GRUR 2008, 608, 610 (Nr.61, 62) EUROHYPO; BGH GRUR 1998, 465,
468 - BONUS; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2006, 850 (Nr. 19 und
28) FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 710, 711 (Nr. 16) VISAGE).

So ist es hier. Die angemeldete Angabe wird von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen jedenfalls dahingehend verstanden, dass im Rahmen der beanspruchten
Dienstleistungen nur Waren im oben beschriebenen Sinne angeboten, verwendet
oder entwickelt werden. Auch insoweit werden die angesprochenen Verkehrs-

kreise in der angemeldeten Wortfolge ausschliel3lich eine sachbezogene Angabe



sehen, nicht dagegen einen Hinweis auf das Herkunftsunternehmen der bean-

spruchten Dienstleistungen.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Bb



