BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 48/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 073 806.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. Dezember 2016 durch den Richter Hermann, die Richterin Seyfarth und den
Richter Dr. Sdchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Das Wortzeichen

Kunst ist wenn das Auge das Herz berihrt

ist am 9. Dezember 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiuihrte Register fiur folgende Waren und Dienstleistun-

gen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder
Pappe sowie Architekturmodelle; Dekorations- und Kiinstlerbe-
darfsmaterialien und -mittel; Taschen, Beutel und Waren fir
Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe
oder Kunststoff; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und
Unterrichtsmittel; Einweg-Papierartikel; Papier und Pappe; Teile
und Zubehor fur alle vorgenannten Waren, soweit in dieser
Klasse enthalten

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsférderung; kaufmannische
Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienstleistungen,
namlich Gro3- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Druckereierzeugnisse, Kunstwerke, Figuren, Dekorationsartikel,
Kinstlerbedarfsmaterialien, Taschen und Beutel sowie Waren
fur Verpackungszwecke, Papier- und Schreibwaren, Statuen,
sonstige Kunstwerke, Mdbel und Einrichtungsgegenstande, un-
verarbeitete und teilweise bearbeitete Materialien, Displays,
Stander und Beschilderungen; kaufmannische Dienstleistungen
und Verbraucherinformationsdienstleistungen, namlich Aukti-
ons- und Versteigerungsdienstleistungen, insbesondere bezlg-
lich Kunstwerke und sonstigen Kunstgegenstéanden; Vermitt-
lungsdienstleistungen; Organisieren von Geschéaftskontakten;
kaufménnische Bewertungsdienstleistungen; Vorbereitung von
Wettbewerben; Agenturgeschafte; Import- und Exportdienstleis-
tungen; Verhandlungs- und Vermittlungsdienstleistungen; Be-



schaffungsdienstleistungen fir Dritte; Geschaftsfuhrung fur dar-
stellende Kiinstler; Schaufensterdekorationen; Sponsorensuche

Klasse 41: Informationen Uber Unterhaltungsveranstaltungen; Dienstleis-
tungen eines Unterhaltungskiinstlers und eines Galeristen; Ver-
fassen und Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbe-
texte]; Informationen tUber Theaterauffihrungen; Veranstaltung
von Ausstellungen fur kulturelle oder Unterrichtszwecke; Be-
trieb einer Bildergalerie; Veranstaltung und Durchfihrung von
Seminaren, Workshops [Ausbildung], Kolloquien und Konferen-
zen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Kinstleragentu-
ren] und von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung];
Vermietung von Buhnendekorationen, Theaterdekorationen und
Kunstgegenstanden.

Mit Beschluss vom 6. Juli 2015 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Mar-
kenstelle fir Klasse 41, die Anmeldung gemaR 8§88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG wegen fehlender Unterscheidungskraft nach vorangegangener Beanstan-
dung vom 4. Méarz 2015 fur alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen aul3er

,Papier und Pappe“ in Klasse 16 zurlckgewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefiihrt, das angemeldete Zeichen sei eine beschreibende
Angabe, die vom Verkehr auch als solche verstanden werde und daher nicht auf
ein bestimmtes Unternehmen hinweise.

Der Begriff ,Kunst ist wenn das Auge das Herz berlhrt" werde dahin verstanden,
dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, die dazu beitrligen, dass
Kunst durch Ansehen das Herz berihre. Die Wortkombination sei aus Wartern der
deutschen Alltagssprache zusammengesetzt und daher fir die angesprochenen
breiten Verkehrskreise unmittelbar in diesem Sinn verstandlich. Alle in Frage ste-
henden Waren und Dienstleistungen kdonnten sich damit beschéaftigen, wie Kunst
durch das Ansehen zu Herzen gehe. So konnte auch Verpackungsmaterial nam-
lich kiinstlerisch gestaltet sein und Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Seminare,
Workshops, Kolloquien u. &. sich thematisch damit beschaftigen, wie Kunst das
Herz berthren kdnne. Was alles mit dem Ansehen von Kunst, die zu Herzen geht,

zu tun habe, sei naturgemal} sehr weit gefachert. Der Begriff gebe keinen Hinweis



auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern weise direkt, in werbemafiger Form,
auf Art, Thema und Zweckbestimmung der in Frage stehenden Waren und

Dienstleistungen hin.

Hiergegen richtet sich die am 7. August 2015 erhobene Beschwerde der Anmelde-
rin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
6. Juli 2015 aufzuheben, soweit das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt die Anmeldung zurtickgewiesen hat.

Zur Begrundung fuhrt sie aus, das angemeldete Zeichen eigne sich fur keine der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Inhalts- und Schwerpunktangabe.
Der angemeldete Slogan ,Kunst ist wenn das Auge das Herz beruhrt“ beinhalte in
mehrere Richtungen eine begriffiche Unmdglichkeit, da eine korperliche Beruh-
rung zwischen Auge und Herz eines lebenden Menschen unmoglich und Kunst als
solches nicht geeignet sei, zur Beriihrung von Auge und Herz eines Menschen zu
fuhren. Bei dem angemeldeten Slogan handle es sich um eine auf eine begriffliche
Unmdglichkeit gerichtete Wortspielerei, die deshalb eine gewisse Originalitat und
Pragnanz aufweise. Diese Originalitdit und Pragnanz kénne von den angespro-
chenen Verkehrskreisen wiedererkannt werden. Die Unterscheidungskraft sei im
Hinblick auf alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen, was
die Markenstelle nicht differenziert vorgenommen habe, so sei der Slogan bei-
spielsweise fur die Dienstleistungen ,Vorbereitung und Veranstaltung von Wettbe-

werben” nicht beschreibend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin, Uber die nach Ricknahme des Ter-
minsantrags ohne mundliche Verhandlung entschieden werden kann, hat in der

Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ,Kunst ist wenn das Auge das
Herz beruhrt® steht hinsichtlich der weiter beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 16, 35 und 41 das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem
Anmeldezeichen daher zu Recht und mit zutreffender Begriindung die Eintragung
versagt (8 37 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 MarkenG). Das Vorbringen der Beschwerde-
fuhrerin rechtfertigt keine anderweitige Beurteilung.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleitungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH
GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 — for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) — smart-
book; GRUR 2013, 731, Nr. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 — Starsat;
BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 — Link economy). Denn die Hauptfunktion der
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 — Audi
AG/HABM - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 — for
you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshinder-
nis begrindet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ein grol3zugi-
ger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genugt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR 2015, 173, 174
Rdnr. 15 — for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12 — smartbook). Ebenso ist zu be-



rucksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Ge-
samtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt,
ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR
2004, 428 Rdnr. 53 — Henkel; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 16 — for you).

Maf3geblich 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 (EuUGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 — grill meister).

Ausgehend davon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rdnr. 19 -
FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 -
Gute Laune Drops). Darlber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor al-
lem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchen
Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein
enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer
beschreibenden Angabe erschépfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - Dussel-
dorfCongress). Hierflr reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet
wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner

moglichen Bedeutung ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeich-



nen 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 Zusammenfiigung beschreibender Begriffe jedoch
dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewothn-
lichen Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegfihrt
(EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 11f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 -

DusseldorfCongress).

Dieser Beurteilungsmalf3stab gilt auch fur Wortfolgen, an deren Unterscheidungs-
kraft grundsatzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu
stellen sind. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kiirzeren
Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen sowie Wer-
beaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsatzlich nicht unterscheidungs-
kraftig werden des Weiteren in der Regel langere Wortfolgen sein. Indizien fur die
Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denje-
nigen anderer zu unterscheiden, kdnnen dagegen Kiirze, eine gewisse Originalitat
sowie die Pragnanz einer Wortfolge sein (BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 14 - smart-

book, m. w. N.).

Gemessen an diesen Grundsatzen fehlt dem Anmeldezeichen fir die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 mit Ausnahme

von ,Papier und Pappe* das erforderliche Mindestmal’ an Unterscheidungskraft.

Die Wortfolge ,Kunst ist wenn das Auge das Herz beruhrt” stellt ersichtlich eine
Beschreibung von Kunst dar, die sich tber die emotionalen Wirkung, die Kunst
haben kann, einer Definition nahern soll. Sie lasst sich ohne analytische Betrach-
tung in diesem Sinn verstehen und ist daher -wie auch von der Markenstelle an-
genommen- im Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen, die auch
im weiteren Sinn mit Kunst jeder Art zu tun haben kdnnen, produkt- und inhaltsbe-

schreibend. Dies gilt fur alle noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die



selbst Kunst sein koénnen, fur deren Herstellung oder Schaffung, Vertrieb usw.
dienlich sein, ihrerseits kunstlerisch gestaltet sein oder in Kinsten jeder Art aus-
bildend bzw. erzieherisch wirken kdnnen. Es gilt entgegen der Ansicht der Anmel-
derin nichts anderes fiir das Vorbereiten oder Veranstalten von Wettbewerben,
weil damit eine spezielle Ausrichtung des Dienstleistungsangebotes auf die Aus-
richtung von Wettbewerben im (weitesten) Kunstbetrieb beschrieben ist, die sich

von der Vorbereitung von Sportwettbewerben u. &. absetzt.

Das Zeichen ist daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen. Ob der Eintragung daneben ein Freihaltebedirfnis gemafl 8§ 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zuge-

lassen hat, ist sie nur statthaft, wen geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit

mit Erfolgt abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war.

4. ein Betei8ligter im Verfahren nicht nach Vorschrift das Gesetz vertreten, war, so-
fern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zuge-

stimmt hat.

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschrift Uber 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollm&chtigten schriftlich oder in elektroni-
scher Form einzulegen.

Hermann Dr. Séchtig Seyfarth

Hu



