BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 515/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 063 420.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. August 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters
Reker und des Richters kraft Auftrags Schodel

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

Der Durchschnitt befriedigt, das Au3ergewthnliche begeistert.

ist am 23. Oktober 2014 unter der Nummer 30 2014 063 420.1 zur Eintragung in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fir fol-

gende Waren angemeldet worden:

Klasse 25: Bekleidungsstiicke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 32: Biere; Mineralwasser; kohlensaurehaltige Wasser; alkoholfreie Ge-
trdnke; Fruchtgetranke; Fruchtsafte; Sirupe fur die Zubereitung von
Getranken; Praparate fiur die Zubereitung von Getranken; Energie-

getranke [Energydrinks];

Klasse 33: Alkoholische Getranke [ausgenommen Biere], insbesondere Sekt

und Schaumwein.

Die Markenstelle fur Klasse 32 des DPMA hat die Anmeldung mit Beschluss vom
12. August 2015 gemald 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender



Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die
angemeldete Wortfolge bringe zum Ausdruck, dass es sich bei den darunter ver-
triebenen Waren nicht um durchschnittliche Waren, die nur den Anspriichen ge-
ndgten, sondern um etwas AulRergewohnliches handele, das begeistere. Ange-
sichts dieses beschreibenden Aussagegehalts sei die angemeldete Marke nicht
geeignet, die Waren des Anmelders ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kenn-

zeichnen und von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Dagegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde, mit der er sinngemaf
beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 32 des DPMA vom
12. August 2015 aufzuheben.

Zur Begrundung der Beschwerde verweist er auf seinen Vortrag gegeniber der
Markenstelle. Dort hat er die Ansicht vertreten, die angemeldete Marke erschépfe
sich nicht darin, die Qualitdt der beanspruchten Waren zu beschreiben oder in
sonstiger Weise anzupreisen. lhr fehle jeglicher Bezug zu den beanspruchten Wa-

ren.
Mit gerichtlichem Schreiben vom 10. Mai 2016 ist die Anmelderin unter Beifligung
von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3) darauf hingewiesen worden, dass das

angemeldete Wortzeichen nicht fir schutzfahig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet. Der Eintragung der angemeldeten

Wortfolge als Marke fir die beanspruchten Waren steht, wie die Markenstelle zu-



treffend festgestellt hat, das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft ent-
gegen (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Wa-
ren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unter-
scheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat];
BGH, Beschl. v. 31. Mai 2016 — |1 ZB 39/15 Rdnr. 9 — OUI; GRUR 2015, 173, 174
Rdnr. 15 — for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for you). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrtindet, ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede
auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu
Uberwinden (BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for you). Ebenso ist zu bertcksichti-
gen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit
mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428
Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 — OUI; a. a. O. Rdnr. 16 — for you).

Malf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).



Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 -
Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 — OUI; GRUR
2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Dartber hinaus besitzen keine
Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen,
welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar be-
treffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird
und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschdpfen (BGH GRUR
2014, 1204 Rdnr. 12 - DusseldorfCongress). Hierfur reicht es aus, dass ein Wort-
zeichen, selbst wenn es bislang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche
Neuschdpfung handelt, in einer seiner mdglichen Bedeutungen ein Merkmal die-
ser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146
Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch fur ein zusammengesetztes Zeichen, das
aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben fir sich genommen
schutzunfahig sind. Der Charakter einer Sachangabe entféllt bei der Zusammen-
fugung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben
durch die Kombination eine ungewdhnliche Anderung erfahren, die hinreichend
weit von der Sachangabe wegfuhrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. -
CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DusseldorfCongress).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind
keine strengeren Mal3stabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH
GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH]; a.a. O. Rdnr. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR
2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 - Erpo Mdbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit];



BGH a. a. O. Rdnr. 17 — for you; GRUR 2014, 872 Rdnr. 14 - Gute Laune Drops;
GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 - smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prifen, ob
die Wortfolge einen ausschlief3lich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr Gber
diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fir die an-
gemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. 0. — My World,
Willkommen im Leben u. Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitatshinweise oder
Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger grol3em Umfang ent-
halten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, kdnnen sie dennoch geeignet sein,
den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren
oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 — Audi/HABM [Vor-
sprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese
Marken nicht nur in einer gewohnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine
gewisse Originalitat oder Pragnanz aufweisen, ein Mindestmald an Interpretations-
aufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkpro-
zess auslésen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 — Audi/HABM [Vorsprung durch Technik];
BGH a.a. O. Rdnr.17 — for you; GRUR 2013, 552 Rdnr.9 - Deutschlands
schonste Seiten; a. a. O. — My World).

Wird eine angemeldete Wortfolge aber ausschlief3lich als werbemaliger Hinweis
auf Eigenschaften der Ware oder sonst ausschlief3lich als Werbeaussage verstan-
den, fehlt ihr auch nach den MaRstaben der ,Vorsprung durch Technik“-Entschei-
dung die erforderliche Unterscheidungskraft (EUGH GRUR Int 2011, 255, Rdnr. 51
— 53 - BEST BUY).

2. Diesen Anforderungen genugt die angemeldete Wortfolge ,Der Durch-
schnitt befriedigt, das AulergewdOhnliche begeistert.“ nicht. Die hier ange-
sprochenen breiten Verkehrskreise, namlich der Gro3- und Einzelhandel des Be-
kleidungs- sowie des Getrankesektors sowie der Endverbraucher, verstehen die

angemeldete Wortfolge in Bezug auf die angemeldeten Waren aus dem Beklei-



dungs- und Getrénkebereich in den Klassen 25, 32 und 33 nur und ausschlief3lich
als allgemeine Werbeaussage, so dass sie ihr keinen betrieblichen Herkunftshin-

weis entnehmen werden.

a) Die beanspruchte Wortfolge ,Der Durchschnitt befriedigt, das Aul3erge-
wohnliche begeistert.“ besteht aus einer normalen Satzreihe, die sprachublich
gebildet ist und den angesprochenen breiten Verkehrskreisen eine eindeutige
Sachaussage vermittelt. Denn sie bringt dem Wortsinn ihrer Bestandteile nach
(www.duden.de/rechtschreibung zu den Begriffen ,Durchschnitt, ,befriedigen®,
»2aulergewohnlich“ und ,begeistern®, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Schrei-
ben vom 10. Mai 2016) schlicht und ohne weiteres verstandlich zum Ausdruck,
dass die mit ihr gekennzeichneten Waren Uber das gewohnte Mittelmafl3 hinaus-
gehen, auBergewdhnlich sind und die angesprochenen breiten Verkehrskreise mit
Begeisterung erfullen werden. Sie verfugt daher nicht Gber Originalitat. Sie ist an-
gesichts ihres klaren, sofort erfassbaren Begriffsgehalts auch nicht interpretati-

onsbedurftig und 16st auch keinen Denkprozess aus.

b) Gegen eine Unterscheidungskraft spricht im vorliegenden Fall zudem die
Lange der hier zu beurteilenden Wortfolge. Nach der Entscheidung des BGH zu
,Die Vision“ (GRUR 2010, 935, Rdnr. 11) vermitteln langere Wortfolgen regelma-
3ig nicht den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises (siehe auch BPatG,
27 W (pat) 45/11 - Faster than hockey, rougher than rugby, sexier than golf).

C) In der Werbung werden zudem sehr haufig, auch in den hier einschlagigen
Branchen, das Auf3ergewoOhnliche und das Begeisternde der Produkte im Ver-
gleich zum Alltaglichen bzw. zum Durchschnitt herausgestellt, wie eine Internet-
recherche des Senats ergeben hat (www.slogans.de, Anlagenkonvolut 2 zum ge-
richtlichen Schreiben vom 10. Mai 2016).

d) Der Verbraucher wird daher in der angemeldeten Wortfolge ohne jede ge-

dankliche Analyse einen werbetblichen, schlagwortartigen Hinweis sehen, der im



Zusammenhang mit dem Erwerb der fraglichen Produkte positive Assoziationen
signalisieren und damit zum Kauf der Waren animieren soll. Beim Anmeldezei-
chen handelt es sich somit um eine ohne Weiteres versténdliche Werbebotschaft,
deren anpreisender Charakter im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
so dominierend im Vordergrund steht, dass ihr die Verbraucher neben einer Wer-

bewirkung keinen betrieblichen Herkunftshinweis zuordnen werden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafiig 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,
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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Vorsitzende Richterin
Kortge hat Urlaub und ist
deshalb an der Unter-

zeichnung gehindert

Reker Reker Schodel

pro



