BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 14/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 039 282.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 7. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Die Wortfolge

Grinde

Sorgenfreiheit inklusive

ist am 24. Juni 2013 als Marke fir die Waren und Dienstleistungen der

,Klasse 9:

Klasse 35:

Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art (soweit in Klasse 9
enthalten); Video- und Audiogerate (soweit in Klasse 9 ent-
halten); Computerprogramme und Software; elektronische
Publikationen (herunterladbar); Geréate zur Aufzeichnung,
Verarbeitung, Umwandlung, Ubertragung, Ausgabe und/
oder Wiedergabe von Daten, Sprache, Texten, Signalen,
Ton und/oder Bild; Telekommunikationsgerate;

Abrechnungsdienst (Buroarbeiten), im Wesentlichen Erstel-
len, Bearbeiten und Versenden von Telekommunikationsab-
rechnungen mittels elektronischer Datenlbertragung; lden-
tifizieren von Teilnehmern bestimmter Gruppen von Netz-
teilnehmern in Telekommunikatiosnetzen fur Abrechnungs-
zwecke (Buroarbeiten) einschlie3lich der Bestimmung von
Tarifen und Diensten sowie der Zuordnung zu diesen Grup-
pen; treuhdnderische Unternehmensverwaltung zur Wah-
rung der Geschaéftsinteressen Dritter; Dienstleistungen des
Einzelhandels fur Telekommunikationsendgeréate; Zusam-
menstellung, Systematisierung und Pflege von Daten in
Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systemati-

sierung von Daten und Informationen uber Internet-Do-



Klasse 38:

mains und E-Mail-Adressen in Computerdatenbanken; Ver-
mittlung von Vertragen fur Dritte Gber die Erbringung von

Dienstleistungen;

Telekommunikation; Telekommunikationsdienste fur die
Kommunikation durch Ubermittlung und Weiterleitung von
Daten und sonstigen Informationen; Telekommunikations-
dienste zur Bereitstellung des Zugriffs auf Intranet- und In-
ternetdienste; Bereitstellen des Zugriffs auf entgeltpflichtige
Informationen in Kommunikationsnetzen; Telekommunikati-
onsdienste in Internetcafés; Bereitstellen des Zugriffs auf
entgeltliche und unentgeltliche Datenbankinformationen und
-auskinfte in Datennetzen, auch interaktiv iber Netzwerke,
auch in Form von Mehrwertdiensten; elektronische Uber-
mittlung von Radio- und Fernsehprogrammhinweisen und
Video-On-Demand-Programmhinweisen und Onlineinforma-
tionen; Mehrwertdienste bei der Benutzung von Fest- oder
Mobilfunkendnetzwerken, namlich die elektronische Weiter-
leitung von Daten und Informationen im Rahmen von Infor-
mationsdiensten; Bildtelefondienste; Zurverfigungstellung
von Telekommunikationsdiensten fur Heimarbeitskrafte (Te-
leworking); Erteilung von Auskinften Gber Telekommunika-
tion; Elektronische Dokumentenibermittlung; Routing von
Ton, Bild, Graphiken oder Daten in Netzwerken (Telekom-
munikation); Telekommunikationsdienstleistungen auf dem
Gebiet der Sprach- und Datenubermittiung, ndmlich Tele-
fondienste, Faxdienste, elektronisches Mailing und Ansage-
dienste; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen insbe-
sondere in Form von Texten und grafischen Darstellungen
Uber Netzwerke bzw. im Internet oder in Telekommunikati-

onsnetzen; digitale Ubertragung von Bildern und von Infor-



Klasse 42:

mationen bei Fernanzeigen und Ferneinstellungen sowie
Einspeisen von Audio- und Videodaten in Telekommunikati-
onsnetze; Mehrwertdienste im Zusammenhang mit den ei-
gentlichen Netzdienstleistungen, namlich Ubermittlung von
Informationen betreffend Sehenswirdigkeiten, Veranstal-
tungskalender, Sportergebnisse, Werbung, Klein- und Kon-
taktanzeigen, Preisausschreiben, Nachrichten, Last-Minute-
Angebote, Fastfood-Lieferservice, Taxiservice und Flugha-
fenverspéatungen, Lottozahlen, Schlagzeilen aus Wirtschatft,
Politik, Medien und Telekommunikation; Sammeln und Lie-
fern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen); Bereit-
stellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwer-
ken; Bereitstellung des Zugriffs auf Homepages und Web-
seiten; Bereitstellung des Zugriffs zu Mail- und Web-Ser-
vern; Konnektierung von Internet-Domains und E-Mail-Ad-
ressen in Computernetzen; Einstellen von Webseiten ins

Internet fur Dritte;

Installation und Konfiguration von Software flr Internetzu-
gange; Erstellung von Programmen (Software) zur Losung
branchenspezifischer Probleme im Internet, Gestalten, De-
sign und Erstellung von Homepages und Webseiten; Spei-
cherung von Web-Seiten im Internet fur Dritte (Web-Hos-
ting); Design und Programmierung von Internetseiten fur
On- und Offlineauftritte; Bereitstellen von Suchmaschinen
fur das Internet; elektronisches Konvertieren (ausgenom-
men physische Veranderungen) von Daten fir Datenban-
ken mittels Umwandeln von Rohdaten und Codieren von
Daten; elektronisches Archivieren und Speichern von Da-
ten, Nachrichten und Informationen; Dienstleistungen eines

Providers, nadmlich Wartung von Software fir Internetzu-



gange; Vermietung von Telekommunikationssoftware fir
Mail- und Webserver; Serveradministration; elektronische
Speicherung von Internet-Domains und E-Mail-Adressen,;

Beratung fir Telekommunikationstechnik®

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 hat die Anmeldung mit Beschlissen vom
17. Februar 2014 und vom 14. November 2014, wobei letzterer im Erinnerungs-
verfahren ergangen ist, zurlickgewiesen, da dem Anmeldezeichen jegliche Unter-
scheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Zur Begrundung hat sie ausgefuhrt, die sprachublich und grammatikalisch korrekt
gebildete Wortfolge setze sich aus zwei gangigen Begriffen der deutschen
Sprache zusammen. Die werbliche Verwendung des Zeichenbestandteils ,Sorgen-
freiheit” in verschiedensten Bereichen werde dabei durch den Auszug aus der Da-
tenbank “www.slogans.de” belegt. Ausgehend hiervon stehe zwar ein unmittelbar
beschreibender Gehalt des Anmeldezeichens fir die relevanten Waren und
Dienstleistungen nicht im Vordergrund. Jedoch werde der Verkehr die Wortfolge
ohne Weiteres als Werbeaussage in dem Sinne verstehen, dass der Erwerb der
jeweiligen Waren sowie die Inanspruchnahme der Dienstleistungen eine (wie auch
immer geartete) Sorgenfreiheit beinhalte. Dieses Verstandnis werde auch durch
die werbliche Verwendung des identischen Slogans durch andere Unternehmen
- in zumindest ahnlichen technischen Bereichen und nachweislich auch schon vor
dem Anmeldetag - gesttitzt. Anknipfungspunkte, die geeignet seien, eine solche
.Sorgenfreiheit zu vermitteln, seien bei den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen vielfach vorhanden. Schliel3lich weise die Wortfolge auch weder eine
besondere Originalitat und Pragnanz auf, noch sei sie mehrdeutig. Ob und in-
wieweit die Verkehrskreise sie aufgrund einer umfangreichen Benutzung mogli-

cherweise tatsachlich mit der Anmelderin verbinden wirden, betreffe schlief3lich



alleine die Frage der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG,
nicht jedoch die Beurteilung der origindren Unterscheidungskraft.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur Begrundung tragt sie vor, die angemeldete Marke sei kurz und pragnant und
weise auch nach Auffassung der Markenstelle keinen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt auf. Beispielsweise im Hinblick auf ,Software®
scheitere der erforderliche direkte Zusammenhang schon aufgrund deren ver-
schiedenster Einsatzbereiche; Software fuihre gerade nicht zwangslaufig zu einer
,Freiheit von Sorgen®. Hinsichtlich der beanspruchten ,Hardware” ergebe sich der
offene Begriffsinhalt bereits aus den von der Markenstelle zitierten Benutzungs-
beispielen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die
Wortfolge damit mehrdeutig und interpretationsbeduirftig. Zudem entstamme der
Slogan urspringlich dem Finanz- sowie dem Gesundheitsbereich, so dass die

vorliegende Benutzung zum Nachdenken anrege.

Zwar werde der Verkehr auch im Telekommunikationsbereich - wie auch in zahl-
reichen anderen Lebensbereichen - mit ,Inklusivleistungen“ umworben; bei der
Kombination entsprechender Merkmale mit dem Wort ,inklusive® (z. B. ,SMS in-
klusive®, ,Internet inklusive®) handele es sich um eine verstandliche Werbeaus-
sage, die kein Verbraucher mit einem bestimmten Anbieter in Verbindung bringen
wirde. Mit der vorliegenden Marke l6se sich die Anmelderin jedoch gerade von
bestimmten (und damit bestimmbaren) Merkmalen. Es werde ein Ubergeordnetes
Unternehmensmotto in den Vordergrund gestellt. Der ,Claim“ erganze bzw. er-

setze im Idealfall die Hauptmarke und diene als Synonym fir das Unternehmen.

Bei der markenrechtlichen Beurteilung von Slogans sei dabei zu beriicksichtigen,
dass sich die Werbung nicht mehr nur auf die Benennung der Produkte und
Dienstleistungen durch Marken beschranke. Gerade in den letzten Jahren seien

die Auftritte durch umfangreiche Werbekonzepte ergdnzt worden, wozu gerade



auch die Verwendung des Slogans neben der Hauptmarke zahle. Besonders auf-
fallig sei dies in der Radio- oder Fernsehwerbung (z. B: ,Clausthaler ... .Alles was
ein Bier braucht®, ,Tchibo ... Jede Woche eine neue Welt* oder ,Audi...Vorsprung
durch Technik®). In diesem Sinne habe auch die Anmelderin in der Vergangenheit
den Claim: ,Es ist Deine Zeit* verwendet, die Hauptmitbewerberin (Deutsche Tele-
kom) den Claim ,Erleben, was verbindet®. Der Verkehr sei aufgrund der Art der
Verwendung derartiger Slogans daran gewohnt, diese einem bestimmten Unter-
nehmen zuzuordnen. Der Slogan fihre damit zur Hauptmarke, wie auch umge-
kehrt ein Wiedererkennungseffekt von der Hauptmarke auf den Slogan gegeben
sei. Ausgehend hiervon ergebe sich bei Slogans die Schutzfahigkeit gerade aus
der ihnen eigenen Werbefunktion. Etwas anderes konne nur gelten, wenn der Slo-
gan - wie vorliegend gerade nicht - eine unmittelbar beschreibende Sachaussage

enthalte.

Schlief3lich sei in dem angefochtenen Beschluss nicht ausreichend berucksichtigt
worden, dass die Frage der Unterscheidungskraft ausschlie3lich im Hinblick auf
die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sei. Die
pauschale Zuriickweisung der Anmeldung fir die verschiedensten Waren und

Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 sei insoweit rechtsfehlerhaft erfolgt.
Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 17. Februar 2014 und vom

14. November 2014 aufzuheben.
Ihren zuné&chst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchfiihrung einer mindlichen
Verhandlung hat die Anmelderin nach Terminsladung durch den Senat zurtickge-

nommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemelde-
ten Wortmarke ,,Sorgenfreiheit inklusive“ in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurlickgewiesen (8 37
Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2012, 610 (Nr.42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) -
EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143
(Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewabhrleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego;
GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 -
Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949
(Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begrindet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes ein grof3ziigiger MalRstab anzulegen, so dass jede auch noch so
geringe Unterscheidungskraft geniigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl.
BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) -
smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link

economy).

Malf3geblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-

spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
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teiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maRgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 -
Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006,
850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;
GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn
diese aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder
einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht
als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850,
854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR
2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen aus-
zugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft
von Wortfolgen gegentiber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es ware da-
her unzulassig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unter-
scheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228,
Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 - DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge
phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Uberraschungs-
und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen misse (EuGH GRUR 2010, 228,
Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).
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https://www.juris.de/jportal/portal/t/1164/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=1717&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE115430964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren
Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu beriicksichtigen, dass solche
Wortfolgen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wer-
den wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder spruchar-
tigen Wortfolgen regelmalRig dann keinen Herkunftshinweis sehen, wenn diese
eine blof3e Werbefunktion austiben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualitat
der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die
Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich
von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRE-
SENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Nach den vorgenannten Grundsatzen weist die angemeldete Wortfolge ,,Sor-
genfreiheit inklusive® in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen keine Unterscheidungskrafti. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a) Die Wortfolge ist aus zwei allgemein gelaufigen, einfach verstandlichen Wortern
des deutschen Sprachschatzes gebildet. ,Sorgenfreiheit® meint lexikalisch nach-
vollziehbar die ,Freiheit von Sorgen® (vgl. Duden, Das grof3e Woérterbuch der deut-
schen Sprache, 3. Aufl.,, S. 3610); dem Wort ,inklusive® kommt, gerade in der
Kaufmannssprache, die Bedeutung ,einschliel3lich® zu (vgl. Duden, Deutsches
Universalworterbuch, 7. Aufl., S. 916), womit beispielsweise zum Ausdruck ge-
bracht wird, dass ein (zusatzlicher) Service ohne Extrakosten geleistet wird bzw.
eine bestimmte Qualitat den betroffenen Waren immanent ist (vgl. so schon HABM
PAVIS PROMA, Finfte Beschwerdekammer, Entsch. vom 1. Juli 2014,
R 231/2014-5 - ,Sorgenfreiheit inklusive“ m. w. N.).

b) Ausgehend hiervon wird der Verkehr der - sprachiblich und grammatikalisch
korrekt zusammengesetzten - Wortfolge ,Sorgenfreiheit inklusive“ unmittelbar

den Sinngehalt ,Freiheit von Sorgen eingeschlossen™ beimessen.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/1164/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=1717&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE594552004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1164/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=1717&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311392001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1164/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=14&numberofresults=1717&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300772001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

-11 -

Damit kommt der Wortfolge hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9
sowie der Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 zwar kein im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zu, da ,Sorgenfreiheit inklusive* keine
konkreten Eigenschaften oder Merkmale dieser Waren und Leistungen unmittelbar
beschreibt. Jedoch wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Wortfolge
stets nur als produktbezogenes Werbeversprechen und nicht als Mittel zur be-

trieblichen Herkunftsindividualisierung auffassen.

aa) Dabei kommt es darauf an, welche Vorstellungen der angesprochene Verkehr
im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen angesichts
der beanspruchten Wortfolge entwickelt. Vorliegend bewirbt der Slogan Waren
und Dienstleistungen, fur die eine ,Freiheit von Sorgen eingeschlossen” ist, die
also keine Sorgen bereiten (vgl. so schon HABM PAVIS PROMA, Fiinfte Be-
schwerdekammer, a. a. O., - ,Sorgenfreiheit inklusive®, Ziff. 27).

Dem Verkehr erschlief3t sich der Slogan unmittelbar als Qualitatsversprechen in
dem Sinne, dass hinsichtlich der relevanten Waren und Dienstleistungen keine
Probleme zu erwarten sind, so dass sich der Kunde keine weiteren Gedanken
machen muss. Damit wird aber auf die Qualitdt der Waren und Dienstleistungen
(vgl. so schon HABM PAVIS PROMA, Funfte Beschwerdekammer, a. a. O., -
,Sorgenfreiheit inklusive®, Ziff. 27) bzw. auf bestimmte, wenn auch nicht naher
spezifizierte Eigenschaften, die die versprochene Sorgenfreiheit garantieren,
abgestellt.

bb) Dass der Verkehr dem Anmeldezeichen somit keinen Herkunftshinweis, son-
dern alleine eine werblich-anpreisende Qualitatsberihmung entnehmen wird, wird
auch durch die Rechercheergebnisse der Markenstelle gestiutzt. Denn der identi-
sche Slogan ,Sorgenfreiheit inklusive“ ist mit dem dargelegten Sinngehalt
nachweislich bereits vor dem Anmeldezeitpunkt von anderen Unternehmen als der
Anbieterin eingesetzt worden. So wurde das Lichtbogenschutzsystem ,REA“ der
Firma A... bereits 2009 dahingehend angepriesen, es biete ,Sorgenfreiheit inklu-

sive", um eine Uberlegenheit gegeniiber anderen Schutzsystemen, u. a. hinsicht-
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lich Zuverlassigkeit und kontinuierlicher Selbstiiberwachung, zu beschreiben (vgl.
Bl. 71 f. VA, Datumsangabe BIl. 72 unten rechts). Bereits 2011 wurde auch ein
Notebook der Fa.L... hinsichtlich verschiedener Sicherheitsfeatures (zur
Systemwiederherstellung, zum Schutz vor Viren und vor unberechtigtem Kopie-
ren) mit dem Versprechen ,Sorgenfreiheit inklusive® beworben (Bl. 73 f. VA). Da-
mit ist eine Verwendung des Slogans bereits deutlich vor dem Anmeldezeitpunkt,

gerade auch im technischen Bereich bzw. der Computertechnik, belegt.

c) Der Verkehr wird ,Sorgenfreiheit inklusive* daher auf Anhieb und hinsichtlich
aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen als werblich-anpreisende Quali-
tatsberihmung, nicht jedoch als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisie-

rung auffassen.

aa) Das gilt zuerst fur die beanspruchten Waren der Klassen 9, namlich ,Ton-,
Bild- sowie Datentrager aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Video- und Audio-
gerate (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme und Software; elek-
tronische Publikationen (herunterladbar); Geréate zur Aufzeichnung, Verarbeitung,
Umwandlung, Ubertragung, Ausgabe und/oder Wiedergabe von Daten, Sprache,
Texten, Signalen, Ton und/oder Bild; Telekommunikationsgerate®. Fur samtliche
beanspruchten technischen Gerate und Programme ist wesentlich, dass diese
einfach zu installieren (Computerprogramme und Software), zu handhaben und
zu warten sind; auch fur die beanspruchen ,elektronischen Publikationen (herun-
terladbar)“ kommt es entscheidend darauf an, dass diese problemlos herunterzu-
laden und verfugbar sind. Demgegeniber kdnnen Stérungen oder gar der Ausfall
der Funktionsfahigkeit der beanspruchten Waren dem allgemeinen Verbraucher
wie auch Gewerbetreibenden ,Sorgen” bereiten (vgl. so schon HABM PAVIS
PROMA, Finfte Beschwerdekammer, a. a. O., ,Sorgenfreiheit inklusive®, Ziff. 31).
Ausgehend hiervon kann dem Anmeldezeichen der Hinweis darauf enthommen

werden, dass die relevanten Waren eine besondere Qualitat aufweisen (etwa
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nicht stérungsanfallig sind oder besonderen Sicherheitsanforderungen genuigen),

so dass ,Sorgenfreiheit” garantiert ist.

bb) Ahnliche Erwagungen gelten fir die beanspruchten Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 38 und 42, die Uberwiegend dem Telekommunikationssektor sowie dem
EDV-Bereich zuzuordnen sind. Schon aufgrund des technischen Charakters die-
ser Dienstleistungen hat der Verkehr in der Regel ein erhebliches Interesse daran,
dass diese einwandfrei erbracht werden (so schon zutreffend HABM PAVIS
PROMA, Finfte Beschwerdekammer, a.a.O., -,Sorgenfreiheit inklusive®,
Ziff. 31). Mangelhafte Dienste bzw. Funktionsstérungen kdnnen sowohl dem
Durchschnittsverbraucher als auch Gewerbetreibenden, die etwa auf das Funktio-
nieren bestimmter Software oder Telekommunikationsdienste angewiesen sein
konnen, erhebliche ,Sorgen® bereiten. In Klasse 35 kann dabei an fehlerhafte Ab-
rechnungen, in Klasse 38 an Stérungen in der Datentbermittlung bis hin zum vol-
ligen Ausfall der Telekommunikationsdienste (z. B.: Nichtfunktionieren von Telefon
und Internet; Ausfall von ,Informations-“ und ,Mehrwertdiensten), in Klasse 42 an
fehlerhaft erstellte Software bzw. Funktionsstdrungen von Homepages und Web-

seiten zu denken sein.

Das Anmeldezeichen ,Sorgenfreiheit inklusive® beinhaltet auch insoweit, hin-
sichtlich samtlicher Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42, ein werblich-an-
preisendes Versprechen in dem Sinne, dass sich der jeweilige Dienstleistungs-
empfanger keine Gedanken Uber das reibungslose Funktionieren und die Qualitat

der Dienste machen muss.

d) Das Anmeldezeichen erschopft sich somit hinsichtlich samtlicher Waren und
Dienstleistungen ausschlie3lich in seiner Werbefunktion. Die hiergegen gerichtete
Argumentation der Anmelderin, wonach der Slogan ein ,Unternehmensmotto” dar-
stelle und als solches neben der Hauptmarke - und letztlich synonym fiir das Un-
ternehmen - stehe, verhilft der Beschwerde nicht zum Erfolg. Die Beschwerdebe-

grindung verkennt, dass Gegenstand der Anmeldung und damit der markenrecht-
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lichen Prifung das Zeichen in Alleinstellung und damit unabhangig von irgend-
einer ,Hauptmarke® ist. Insoweit ist es alleine entscheidend, ob das Zeichen fur
sich ohne Weiteres als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden
Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird. Diese Voraussetzung ist vorliegend
nicht gegeben, da es sich, wie ausgefuhrt, ausschliel3lich um ein blol3es
produktbezogenes Qualitatsversprechen handelt.

e) Der Wortfolge kann schlief3lich auch keine besondere Originalitat und Pragnanz
zugesprochen werden, aus der sich die Unterscheidungskraft ableiten lie3e (vgl.
BGH GRUR 2009, 778 Willkommen im Leben). Vielmehr beschrankt sie sich auf
die grammatikalisch korrekte Aneinanderreihung zweier allgemeingebrauchlicher
Worter sowie letztlich auf die identische Wiedergabe eines bereits von anderen

Anbietern verwendeten Slogans.

f) Soweit die Wortfolge schlie3lich keine ndhere Information dazu enthalt, in wel-
cher konkreten Art und Weise die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen
geeignet sind, eine ,Freiheit von Sorgen® zu garantieren bzw. herbeizuflhren, ent-
spricht eine solche Unbestimmtheit dem Charakter einer allgemeinen Werbeaus-
sage, einen moglichst weiten Bereich von Eigenschaften, Vorteilen oder Leis-
tungsinhalten in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen,
ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bucher
fur eine bessere Welt). Eine solche begriffliche Unscharfe der als Marke angemel-
deten Bezeichnung steht einem Verstandnis als Sachangabe und damit der Fest-
stellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004,
192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkan-
toor). Der Sinn- und Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung - als an-
preisender Qualitatsberihmung ,Freiheit von Sorgen eingeschlossen® - bleibt fir
den Verkehr angesichts der in der Werbung verbreiteten Ubung, Sachaussagen in
verkirzenden und schlagwortartigen Wortfolgen zu vermitteln, eindeutig verstand-
lich.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/m77/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE306362000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/m77/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592402004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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g) Die Markenstelle hat schliel3lich mit Recht ausgefiihrt, dass es flr die Beurtei-
lung der originaren Unterscheidungskraft i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine
Auswirkung hat, ob und inwieweit die angesprochenen Verkehrskreise sich auf-
grund der umfangreichen Benutzung des Slogans womdoglich an das angemel-
dete Zeichen gewdhnt haben (EuGH GRUR Int. 2005, 135, 138 - Maglite; BGH
GRUR 2006, 503 - Casino Bremen). Einer aufgrund intensiver Benutzung im Ver-
kehr erlangten Unterscheidungskraft fur die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen kommt allenfalls in Zusammenhang mit der Frage einer Verkehrs-
durchsetzung nach 8§ 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zu. Fur eine Verkehrsdurch-
setzung liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor.

3. Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungs-
kraft i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kann die Frage, ob an
ihrer freien Verwendung auch ein schutzwirdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahinstehen.

Nach alledem ist die Beschwerde zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie

nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,


https://www.juris.de/jportal/portal/t/hx0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=620&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001103123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber 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, HerrenstralBe 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Merzbach Meiser
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