BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 2/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 012 369.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftichen Verfahren am 14. April 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamtes vom 6. November 2012 wird aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde

Das Wortzeichen

positive way at work

ist am 1. Mérz 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geflihrte Register fir Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Bekleidungssticke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; An-
zuge; T-Shirts; Sweatshirts; Jeans; Hosen; Hemden; Mut-
zen; Kappen; Pullover;

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und der Fihrung von Unter-
nehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fra-
gen der Geschéftsfihrung; Organisationsberatung in Ge-
schéaftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung;
Auskinfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen,
Wertermittlungen in Geschéaftsangelegenheiten; Erstellung
von Geschaftsgutachten; Hilfe bei der Fiihrung von gewerb-
lichen oder Handelsbetrieben; Herausgabe von Werbetex-
ten; Erstellung von Kosten- und Preisanalysen; Marktfor-
schung; Meinungsforschung; Geschaftsfihrung; Werbung;

Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten;

Klasse 41: Durchfihrung, Leitung, Organisation und Veranstaltung von
Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren, Work-
shops, Kolloquien; Erziehung; Ausbildung; Berufsberatung;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Fern-

kurse; Fernunterricht;



angemeldet worden.

Die Markenstelle fiur Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom
6. November 2012 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf
88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuruckgewiesen. Zur Begriindung hat sie
ausgefuhrt, das angesprochene inlandische Publikum verstehe die Wortfolge ,,po-
sitive way at work“ ohne weiteres in der wértlichen Ubersetzung ,Der positive
Weg/Die positive Verhaltensweise bei der Arbeit/am Arbeitsplatz” als Ausdruck der
Thematik einer ,positiven Handlungsweise bei der Arbeit” in werbemalRiger Form.
Eine Anderung zu einer positiven Verhaltensweise am Arbeitsplatz sei wichtiger
Erfolgsfaktor im Arbeitsleben und der Weg dorthin konne Gegenstand aller bean-
spruchten Dienstleistungen sein. In diesem Sinne werde die Wortfolge als Hinweis
auf deren gedanklichen Inhalt, Thematik, Gegenstand oder Zweckbestimmung
leicht erfasst. Auch bezuglich der beanspruchten Waren der Klasse 25 eigne sich
die angemeldete Bezeichnung als unmittelbarer Sachhinweis, weil mit einer positi-
ven Verhaltensweise am Arbeitsplatz eine entsprechende Bekleidung, wie z.B.
Arbeitsschutzbekleidung, unmittelbar verbunden sei. Selbst eine modgliche Mehr-
deutigkeit der einzelnen Bestandteile der angemeldeten Bezeichnung begrinde
nicht deren Schutzfahigkeit, denn ein Schutzhindernis bestehe bereits dann, wenn

eine von mehreren Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstelle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er halt die Anmeldung mit n&dheren Ausfuhrungen fur schutzfahig. Die Wortfolge
,positive way at work® stelle keinen unmittelbar beschreibenden und konkreten
Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her. Die Bestand-
teile ,positive way“ und ,at work® lieBen sich jeweils mit unterschiedlicher Bedeu-
tung Ubersetzen, wobei keine der daraus folgenden Kombinationen einen eindeu-
tigen und klaren Sinn ergebe. Die Wortfolge sei daher ungewdéhnlich, offensichtlich
mehrdeutig und rege zum Nachdenken an. Ein beschreibender Inhalt zu den

Dienstleistungen lasse sich allenfalls durch mehrere gedankliche Schritte ermit-



teln. In Bezug zu den beanspruchten Waren der Klasse 25 ergebe sich schlief3lich
uberhaupt kein beschreibender Sinngehalt.

Der Anmelder und Beschwerdefuhrer hat das Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis mit per Telefax am 1. April 2015 eingegangenem Schriftsatz vom glei-
chen Tag auf folgende Waren eingeschrankt und die Beschwerde im Ubrigen zu-

rickgenommen:

Klasse 25: Schuhwaren; Anzlge; Jeans; Hosen.

Er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 6. November 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache auf der Grundlage des im Beschwer-
deverfahren eingeschrankten Waren— und Dienstleistungsverzeichnisses begrin-
det.

Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, weil der Eintragung keine Schutz-
hindernisse gemald 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Insbeson-
dere fehlt es dem Wortzeichen ,positive way at work® fur die nunmehr noch bean-
spruchten Waren ,Schuhwaren; Anzige; Jeans; Hosen“ weder an der erforderli-
chen Unterscheidungskraft geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich
um eine freihaltungsbedurftige Angabe geman § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.



1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270
Rdnr. 8 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-
gungshindernis begriindet, ist ein groRzugiger Mal3stab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhinder-
nis zu tberwinden (BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook; GRUR 2012,
1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOORY).

Mafgeblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten An-
meldezeitpunkt (BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und anderer-
seits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-
ren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 -
Matratzen Concord/Hukla; GRUR, 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH, WRP 2014,
449 Rn. 11 - grill meister). Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass der Verkehr ein
als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Be-
standteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel;
BGH, GRUR 2014, 573 Rn. 11 - HOT; a. a. O. Rn. 12 - Link economy; Mar-
kenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
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Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH, GRUR 2004, 674
Rn. 86 - Postkantoor; BGH, a. a. O. Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wértern oder Wendungen der deutschen Sprache oder ei-
ner gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, a.a. O. Rn. 20 -
TOOOR!; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind
keine strengeren Mal3stabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH,
GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH]; a.a. O. Rn. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR
2004, 1027, Rn. 33 und 34 - Erpo Mobelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit];
BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 14 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 -
smartbook). Nicht gerechtfertigt ist es daher, das Kriterium der Unterschei-
dungskraft zu ersetzen oder von ihm abzuweichen, etwa dergestalt, dass die
sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld,
das einen Uberraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen
musse (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 38 und 39 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch
Technik]; a. a. O. Rn. 31 und 32 - Erpo Moébelwerk [Das Prinzip der Bequem-
lichkeit]; BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Gleichwohl wer-
den Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in
gleicher Weise wahrgenommen wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei
Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion austiben, dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen
Slogans gewdhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
schlielBen. Wortfolgen, die nach Art eines Slogans gebildet sind, wird der Ver-
kehr daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegen-

stands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH,



a.a. 0. Rdnr. 35 - Erpo Mobelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit], BGH
GRUR 2000, 882, 883 - Bucher fur eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070,
1071 - Bar jeder Vernunft). Demgegeniber kdnnen Indizien fur die Eignung als
betrieblicher Herkunftshinweis - auch wenn sie keine notwendige Vorausset-
zung fiur die Feststellung der Unterscheidungskraft darstellen - die Kirze, eine
gewisse Originalitat sowie die Pragnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehr-
deutigkeit und Interpretationsbedurftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhalts-
punkt fir eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH, a. a. O. Rn. 47
- Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 552 Rn. 9 -
Deutschlands schonste Seiten). Dabei durfen die Anforderungen an die Eigen-
art im Rahmen der Bewertung nicht Uberspannt werden. Auch einer fur sich ge-
nommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur
Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 25-30 -
Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, GRUR
2009, 949 Rn. 12 - My World).

. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG genugt die sloganartige Wortfolge ,positive way at work® nach

der Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

a) Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus Worten des englischen Grund-
wortschatzes zusammen und wird von den inlandischen Verkehrskreisen -
ungeachtet weiterer lexikalisch erfasster Bedeutungen der Einzelbestand-
teile - ohne weiteres mit ,positive Art und Weise bei der Arbeit” Ubersetzt
und damit im Sinne von ,positive Arbeitsweise/positive Arbeitseinstellung®
verstanden werden. Dies deshalb, weil dem angesprochenen Publikum die
Begriffskombination ,at work® - wobei es das Wort ,work“ ohnehin aus
Wortverbindungen wie ,workshop, workstation, workflow, workout, work-
aholic* kennt - im Sinne von ,bei der Arbeit, im Betrieb“ aufgrund seiner
vielfaltigen Verwendung in der Alltags- und Werbesprache gelaufig ist (vgl.
BPatG, Beschluss vom 22.03.2011, 27 W (pat) 528/10 - MAN AT WORK;
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b)

Beschluss vom 11.08.2010, 29 W (pat) 52/10 — consulting@work; Beschluss
vom 23.10.2006, 30 W (pat) 74/04 - safe@work; Beschluss vom 26.03.2009,
30 W (pat) 174/06 — Med-At-Work). Das englische Substantiv ,way“ wird
Uberwiegend mit ,Art und Weise® oder ,Weg“ Ubersetzt; dabei ist das Sub-
stantiv ,Weg“ sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache
neben der Bedeutung eines Weges im physikalischen Sinne auch im Sinne
eines moglichen Vorgehens, mithin der Art und Weise bei und der Einstel-
lung zu einer Tatigkeit gebrauchlich. Auf die letztere Bedeutung konkretisiert
sich der Aussagegehalt dann auch unter Bertcksichtigung der Voranstellung
des Wortes ,positiv/positive“ sowie der nachfolgenden Adverbialbestimmung
,bei der Arbeit/at work®.

Ausgehend hiervon vermittelt die Wortfolge den angesprochenen inlandi-
schen Verkehrskreisen aber - entgegen der Auffassung der Markenstelle -
keinen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Bezug zu den Waren

,Schuhwaren; Anzlge; Jeans; Hosen".

Zum Verstandnis des Zeichens im Sinne einer beschreibenden Aussage
gelangt die Markenstelle diesbeziglich erst Gber einen gedanklichen Zwi-
schenschritt, indem sie die englische Wortfolge in der Bedeutung ,positive
Arbeitseinstellung, positive Verhaltensweise am Arbeitsplatz® mit entspre-
chender Bekleidung verbindet und damit offenbar darauf schliel3t, dass es
sich bei den angebotenen Produkten um Arbeitsschutzbekleidung oder an-
sonsten ,angemessene“ oder vorgeschriebene Kleidung am Arbeitsplatz
handelt. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine der-
artige analysierende Betrachtungsweise aber unzuldssig, weil sich aus ihr
keine in den Vordergrund dréangende, fur den Durchschnittsverbraucher
ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR
2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).
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c) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass dem Zeichen aus sonstigen
Grinden die erforderliche Unterscheidungskratft fehilt.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2013, 519 Rn. 54 f. — Deich-
mann/HABM [umsaumter Winkel]) kann bei der Prifung des Schutzhinder-
nisses der fehlenden Unterscheidungskraft auf diejenige Verwendung abge-
stellt werden, die die prufende Stelle mit Hilfe ihrer Sachkunde auf diesem
Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt. Die angemeldete Wortfolge ,posi-
tive way at work® beinhaltet zwar eine bekenntnishafte Aussage und kann
beispielsweise auf der Vorderseite eines Oberbekleidungsstiickes (T-
Shirts/Pulli) oder einer nach auf3en erkennbaren dekorativen Darstellung auf
einer Kopfbedeckung (Mitze, Kappe) lediglich als das Bekenntnis des Tra-
gers verstanden werden, in positiver Art und Weise bei der Arbeit zu sein.
Mit solchen Aufdrucken ist dabei kein Herkunftshinweis auf den Hersteller
der Ware verbunden, sondern lediglich ein nach Art eines Sinnspruchs ge-
bildeter Slogan, mit dem der Trager eine bestimmte Botschaft bzw. Einstel-
lung nach aufR3en transportieren mochte (vgl. auch BPatG, Beschluss vom
01.07.2014, 27 W (pat) 521/14 — MIR REICHT’S.ICH GEH SCHAUKELN.).

Allerdings konnte in Bezug auf die noch verfahrensgegenstandlichen Waren
~Schuhwaren; Anzuge; Jeans; Hosen® nicht ermittelt werden, dass bei Aus-
sagen Uber die Arbeitseinstellung eine solche Verwendung tblich und damit
wahrscheinlich ist; es handelt sich bei ,positive way at work® nicht um einen
typischen ,Fun-Spruch® oder ein Trendwort, der bzw. das auch insoweit re-
gelmafig als charakteristisches Ausstattungselement integraler Bestandtell

dieser Waren sein mag.

SchlieB3lich sind auch keinerlei Anhaltspunkte daflr ersichtlich, dass die in
Rede stehende Wortfolge nur als allgemeine Werbeaussage angesehen
wird ohne Bezug zu einer bestimmten Ware und zu deren Herkunft aus ei-

nem individuellen Unternehmen.
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Dem Anmeldezeichen kann daher nicht die Eignung als betrieblicher Her-

kunftshinweis abgesprochen werden.
3. Da die angemeldete Wortfolge keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt

in Bezug auf die noch beschwerdegegenstandlichen Waren hat, besteht auch
kein Freihaltungsbedurfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Akintche

Hu



