BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 017 792.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23.Juni 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie den Richter
Hermann und den Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

Angemeldet ist das Zeichen

Uber Hirden zum Erfolg

als Wortmarke fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungstrager
Klasse 16: Druckerzeugnisse

Klasse 41: Ausbildung.

Nach Beanstandung mit Bescheid vom 14. Mai 2012 wies die Markenstelle fur
Klasse 41 mit Beschluss vom 14. Februar 2013 die Anmeldung vollumfanglich
zurick. Zur Begrundung ist ausgefuhrt worden, die angemeldete Marke sei nicht
unterscheidungskraftig nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unter Unterscheidungskraft verstehe man die Eignung einer Marke, Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Die angemeldete Marke eigne sich dazu nicht, da sie allein eine
sachbezogene und beschreibende Angabe darstelle, die vom Verkehr auch als
solche verstanden und daher nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet
werde. Der sprachiblich gebildete Begriff ,Uber Hirden zum Erfolg" werde un-
mittelbar dahingehend verstanden, dass es sich bei den Waren und Dienstleistun-
gen um solche handelt, die dazu beitragen, trotz Hindernissen zum Erfolg zu ge-
langen. Der angemeldete Markenbegriff sei kein Hinweis auf ein bestimmtes Un-
ternehmen, sondern weise direkt, in glatt beschreibender Form auf Art, Thema
und Zweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin, namlich solche,
die dabei helfen, trotz Hirden zum Erfolg zu gelangen. Eine Analyse des Begrif-

fes, zu der der Verkehr erfahrungsgemalf nicht neige, sei dazu nicht notwendig.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der in der Beschwerdebe-
grindung vom 31. Mai 2013 die Auffassung vertritt, die angemeldete Marke sei
kurz, originell und jedenfalls interpretationsbedurftig. Die Aussage der Wortfolge,
dass man mit Hilfe der jeweiligen Waren und Dienstleistungen Hirden tGberwinden
und erfolgreich sein konne, gehe namlich Gber den Hinweis auf Merkmale der Wa-
ren und Dienstleistungen hinaus. Weiter weist er auf seiner Ansicht nach ver-

gleichbare Voreintragungen hin. Er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2013 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde ist ohne Erfolg, da die angemeldete Marke ,Uber Hiir-
den zum Erfolg“ wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist und die Markenstelle die Anmel-
dung gemalf} 8 37 Abs. 1 MarkenG daher zu Recht vollumfanglich zuriickgewiesen
hat.

Schlagwortartige Wortfolgen (Slogans), wie die hier vorliegende Markenanmel-
dung ,Uber Hirden zum Erfolg“, unterliegen weder strengeren noch geringeren,
sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits
reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird - fur sich gesehen - nicht aus, um
die fur die Schutzfahigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl.
EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch
nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbstéandig kennzeich-
nenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phanta-
sievollen Uberschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder
Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar



in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfahigkeit in Betracht
kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EUGH GRUR 2010, 228,
Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Andererseits ist aber bei schlagwortartigen Wortfolgen die fur die Schutzfahigkeit
erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Marken-
kategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs darge-
legten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berlcksichtigen, dass Slogans
oder schlagwortartige Wortfolgen regelmafRlig dann keinen Herkunftshinweis ge-
ben, wenn sie eine bloRe Werbefunktion ausiiben - z.B. in Form einer Anpreisung
der Qualitat der betreffenden Waren oder Dienstleistungen - es sei denn, dass die
Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich
von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029
Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsatze werden durch die Entscheidung des EuGH zu ,VORSPRUNG
DURCH TECHNIK® nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Beja-
hung der Unterscheidungskraft unverandert voraus, dass das Zeichen geeignet
sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EUGH GRUR 2010, 228,
Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann
der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewdhnlichen Werbe-
mitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalitat und Pragnanz aufweist, die
ein Mindestmal® an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesproche-
nen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslésen (EuGH GRUR 2010, 228,
Tz.57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; s. auch Strobele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl., 8 8, Rdn. 177).



Ausgehend hiervon hat die Markenstelle der angemeldeten Wortfolge ,Uber Hiir-
den zum Erfolg® in zutreffender Weise die Unterscheidungskraft fur alle bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen abgesprochen.

Bei der Wortfolge handelt es sich um einen fir die angesprochenen Verkehrskrei-
sen ohne Weiteres verstandlichen, sprachiblichen Satz mit dem Aussagegehalt,
dass man mit Hilfe des Angebots des Anmelders Hirden tGberwinden und erfolg-
reich sein kann. Die Aussage der Wortfolge geht Uber diesen Hinweis auf das
Thema und den Inhalt der Waren und Dienstleistungen in keiner erkennbaren
Weise hinaus.

Dabei ergibt sich entgegen der Ansicht in der Beschwerdebegrindung kein Inter-
pretationsbedarf. Das Publikum versteht ,Uber Hiirden zum Erfolg" grundsétzlich
dahin, dass Erfolg das Ziel ist und dass es womoglich Hirden zu Gberwinden gilt,
um den Erfolg zu erreichen. Bei dieser Lesart handelt es sich auch angesichts der
Waren und Dienstleistungen um die sich aufdrangende Verstandnismaoglichkeit,
die damit beschreibend im Vordergrund steht, auch wenn es daneben weitere

mogliche Interpretationen geben mag.

Erganzend kann auf die Uberzeugenden Ausfihrungen der Markenstelle Bezug

genommen werden.

Da der Eintragung der Wortfolge ,Uber Hirden zum Erfolg“ mithin fir samtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unter-
scheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegensteht, kommt es auf die
Frage, ob flur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Interesse von
Mitbewerbern zusatzlich von einem Freihaltebedirfnisi. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG auszugehen ist, nicht mehr an.

Soweit sich der Anmelder auf die Eintragung seiner Ansicht nach vergleichbarer
Drittmarken beruft, andert dies nichts an der fehlenden Schutzfahigkeit fur die hier

zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewahrung fiir andere Marken



kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen
fuhren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundge-
setzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung zu
befinden haben, denn die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist
keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163,
167, Rn. 39 - Terranus; BPatG GRUR 2010, 425 - Volksflat).

Aus den dargelegten Grinden war die Beschwerde zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlielende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt
war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der

Auslbung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-

rens ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,



5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Schmid

Cl



