BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 577/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 110 652.2

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Méarz 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Sochtig

ECLI:DE:BPatG:2019:200319B28Wpat577.17.0



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,

Markenstelle fur Klasse 19, vom 8. Juni 2017 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortfolge

Der Himmel beginnt direkt am Boden

ist am 24. November 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt gefuhrte Register fur die nachfolgenden Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:

.Klasse 19: FulRbdden aus Holz, Laminat, Linoleum, Gummi, Bambus, Stein,
Keramik; Furniere, Leisten, Unterlagen und Gewebe fur FulRboden;
Synthetische Ful3bodenmaterialien oder Wandverschalungen; Ful3-

bodenfliesen;

Klasse 35: Dienstleistungen des Grol3- und Einzelhandels, auch tber das Inter-
net, in den Bereichen Ful3b6éden aus Holz, Laminat, Linoleum,
Gummi, Bambus, Stein, Keramik, Furniere, Leisten, Unterlagen und
Gewebe fur FulBbdden, synthetische FulRBbodenmaterialien oder
Wandverschalungen, Ful3bodenfliesen, Ful3bodenbelage und kinst-
liche Bodenbelage, Teppiche, Vorleger und Matten, Rutschhem-
mende FulBbodenbelage zur Verwendung auf Treppen, Textile Ful3-

bodenmatten fur Wohnzwecke;



Klasse 37: Einbau und Sanierung von Bodenbelagen; Erstellung von Ful3bdden;

Reparatur, Polieren, Reinigen, Schleifen, Verlegen von Ful3bdden;*.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 19, hat die Anmel-
dung - nach vorheriger Beanstandung vom 19. Januar 2017 - durch Beschluss
vom 8. Juni 2017 vollumfanglich zurickgewiesen. Zur Begrindung hat es unter
Bezugnahme auf die Hinweise im Beanstandungsbescheid ausgefiihrt, das ange-
meldete Zeichen entbehre der fir eine Eintragung erforderlichen Unterschei-
dungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ferner bestehe an ihm ein Freihal-
tebedurfnis gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die angemeldete Wortfolge ,Der
Himmel beginnt direkt am Boden* stelle einen nicht unterscheidungskraftigen Slo-
gan dar, der keinen schutzfahigen Gesamteindruck hervorrufe. Sie weise nur auf
die Bedeutung und (himmlische) Qualitéat von Boéden als wichtiges Ausstattungs-
element von Wohnungen, Terrassen oder Wegen hin und solle beim Betrachter
einen Kaufimpuls oder eine gedankliche Beschaftigung mit den gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen auslésen. Das Anmeldezeichen ziele darauf ab, eine
positive Stimmung und eine entsprechende Erwartungshaltung beim Publikum
hervorzurufen, um die Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Produkte und Tatigkeiten
zu lenken. Eine Schutz begriindende Mehrdeutigkeit, Interpretationsbedurftigkeit
oder Originalitdt der angemeldeten Wortfolge sei nicht zu erkennen. Die Werbung
bediene sich ausweislich der Ergebnisse der Recherchen zu Slogans mit dem
Wortelement ,Himmel“ haufig solcher Werbeschlagworter als Sachhinweise oder
Kaufanreize. Auf Grund des rein beschreibenden Sachinhalts sei die angemeldete
Wortfolge dariiber hinaus fir die Wettbewerber des Anmelders frei zu halten.

Hiergegen wendet er sich mit seiner Beschwerde vom 5. Juli 2017, mit der er be-

antragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,

Markenstelle fur Klasse 19, vom 8. Juni 2017 aufzuheben.



Er trAgt hierzu vor, entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und
Markenamtes in seinem angegriffenen Beschluss verflige die angemeldete Wort-
folge Uber die notwendige Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Auch stehe ihrer Eintragung kein Freihaltebedirfnis gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen. Die vordergrindige Aussage der verfahrensgegenstandlichen
Wortfolge sei, dass der Himmel, also der sichtbare Raum Uber der Erde oder eine
Sphéare des Uberirdischen und Géttlichen, direkt am Boden, also tber der Erde,
beginne, ohne dass es einen Zwischenbereich gebe. Bereits auf Grund der Mehr-
deutigkeit des Begriffs ,Himmel" in diesem Kontext sei die Wortfolge interpretati-
onsbedurftig. Der angemeldeten Wortfolge kénne der vom Deutschen Patent- und
Markenamt unterstellte anpreisende Hinweis auf die Bedeutung und (himmlische)
Qualitat von Béden nur durch eine eingehende Analyse entnommen werden. Eine
solche sei jedoch unzulassig. Gegen die Interpretation als rein anpreisender Wer-
beslogan spreche zudem die Verwendung des Verbes ,beginnt‘. Anders als die
rein anpreisende Aussage ,Der Boden ist himmlisch* beziehe sich die Aussage
.Der Himmel beginnt direkt* nicht konkret auf die Qualitat des Bodens, sondern auf
einen Zustand, der angestof3en werde und durch den jeweils Angesprochenen
selbst fortgefihrt werden musse. Zudem ergebe sich durch die Préaposition ,am®,
dass nicht der Boden selbst der Himmel sei, sondern dieser unmittelbar an den
Boden anschliel3e. Eine eindeutige Aussage uber die Qualitat der vom Anmelde-
zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde somit nicht gemacht.
Der Anmelder verweist ergdnzend auf verschiedene Voreintragungen, die nach
seiner Auffassung fur die Eintragungsfahigkeit der angemeldeten Wortfolge spre-

chen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt Bezug

genommen.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen den Ausfiihrungen
des Deutschen Patent- und Markenamtes in seinem angegriffenen Beschluss
steht der Eintragung des Anmeldezeichens weder das Schutzhindernis des Feh-
lens der Unterscheidungskraft gemafd 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch des Beste-
hens eines Freihaltebedirfnisses gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans,
wie vorliegend ,Der Himmel beginnt direkt am Boden®, sind keine strengeren
Maflstabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. Nicht gerechtfertigt ist es da-
her, das Kriterium der Unterscheidungskraft zu ersetzen oder von ihm abzuwei-
chen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein
begriffliches Spannungsfeld, das einen Uberraschungs- und damit Merkeffekt zur
Folge hat, aufweisen muss. Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbe-
slogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie an-
dere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund ste-
hende Werbefunktion ausiben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die
Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewohnlich nicht auf die Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen schlieRen. Wortfolgen, die nach Art eines Slo-
gans gebildet sind, kann der Verkehr daher als eine Beschreibung oder Anprei-
sung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen
auffassen. Demgegeniber kénnen Indizien fir die Eignung als betrieblicher Her-
kunftshinweis - auch wenn sie keine notwendige Voraussetzung fiir die Feststel-
lung der Unterscheidungskraft darstellen - die Kirze, eine gewisse Originalitat so-
wie die Pragnanz der Wortfolge sein. Auch ihre Mehrdeutigkeit und Interpretati-
onsbedurftigkeit konnen Anhaltspunkte fur eine hinreichende Unterscheidungskraft
bieten. Dabei durfen die Anforderungen an die Eigenart nicht tberspannt werden.
Auch einer fur sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein
die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. BPatG
29 W (pat) 2/13 - positive at work m. w. N.).



Unter Berucksichtigung vorstehender Grundsétze kommt dem Anmeldezeichen

die fUr eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft noch zu.

a) Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um Fach-
kreise als auch um handwerksaffine oder an Renovierungen interessierte Durch-

schnittsverbraucher.

b) Die angemeldete Wortfolge ,Der Himmel beginnt direkt am Boden* vermit-
telt in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen
es sich - mit Ausnahme von Wandverschalungen - um Fu3béden, ihr Zubehor so-
wie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen handelt, allenfalls eine
unterschwellige Werbebotschaft, was fir die Verneinung ihrer Unterscheidungs-
kraft nicht ausreicht (vgl. hierzu Hacker, Markenrecht, 4. Auflage, 2016,
Rdnr. 159). In Verbindung mit ,Wandverschalungen® (Klasse 19) und ,Dienstleis-
tungen des Grol3- und Einzelhandels, auch Uber das Internet, in den Bereichen
Wandverschalungen® (Klasse 35) kommt ihr von Hause aus keine beschreibende

oder rein werbliche Bedeutung zu.

(1) Der Zeichenbestandteil ,Himmel“ hat im Deutschen die Bedeutung ,schein-
bar Uber dem Horizont liegendes, halbkugeldhnliches Gewdlbe (an dem die Ge-
stirne erscheinen)” (vgl. unter ,www.duden.de", Suchbegriff: ,Himmel“). Folglich
steht er in diametralem Gegensatz zu dem weiteren Zeichenelement ,Boden*, der
die ,Erde®, das ,Erdreich” oder die ,unterste Flache von etwas“ bezeichnet (vgl.
unter ,www.duden.de®, Suchbegriff: ,Boden®). Die Aussage ,Der Himmel beginnt
direkt am Boden* macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Sie ist schlechterdings
unzutreffend, da der Himmel als ,iber dem Horizont liegendes Gewdlbe" gerade
nicht am ,Erdreich” oder an der ,untersten Flache von etwas” beginnt. Allein schon
durch diesen Widerspruch wird beim angesprochenen Verkehr ein Denkprozess
ausgelost, welcher der angemeldeten Wortfolge eine gewisse Eigenart verleiht
(vgl. hierzu auch BGH GRUR 2009, 949 - My World).



(2) Die Markenstelle fur Klasse 19 vertritt in dem angegriffenen Beschluss vom
8. Juni 2017 die Auffassung, das gegenstandliche Zeichen stelle lediglich ,einen
anpreisenden Hinweis auf die Relevanz und (himmlische) Qualitat von Béden*® dar.

Hierbei fallt auf, dass die als Beleg herangezogenen, dem Beschwerdefihrer al-
lerdings vorher nicht mitgeteilten Werbeslogans grof3tenteils nicht passen. Vielen
Verwendungsbeispielen ist namlich gemein, dass dem in ihnen vorkommenden
Substantiv ,Himmel* die Bedeutung ,Himmelsgewdlbe* und nicht ,himmlisch* zu-
kommt (z. B. ,Air France: Wo der Himmel am schénsten ist“ oder ,Boeing: Die be-
liebteste Familie am Himmel*). Der Argumentation des Deutschen Patent- und
Markenamtes liegt demgegenuber ein Verstandnis des Begriffs ,Himmel* im Sinne
von ,himmlisch* als Synonym fir ,wunderbar* oder ,herrlich“ zugrunde (vgl. unter
~-www.duden.de”, Suchbegriff: ,himmlisch*). Diese Bedeutungen vermitteln zwar
auch einige von der Markenstelle fur Klasse 19 herangezogene Slogans wie ,Wir
legen Ihnen den Himmel zu FURen®* (Air Mauritius) oder ,Schaffen Sie sich lhren
Himmel auf Erden!” (Berlan). Allerdings kbnnen auch sie nicht die Sichtweise des

Deutschen Patent- und Markenamts ausreichend stiitzen.

Um zu der von der Markenstelle zugrunde gelegten Interpretation des Anmelde-
zeichens im Sinne von ,Der Boden ist himmlisch* zu gelangen, bedarf es mehrerer
analysierender Uberlegungen. Zunachst muss der Verkehr den Zeichenbestandteil
~-Himmel“ abweichend von seiner Grundbedeutung als das Adjektiv ,himmlisch*
ansehen. Dann darf er der weiteren Zeichenkomponente ,beginnt direkt am*“ nicht
ihre im Kontext des Anmeldezeichens eigentlich zukommende Bedeutung ,sich
unmittelbar an etwas anderes anschliel3en* beimessen. Vielmehr missen sie die
Verkehrsteilnehmer in ,beginnt direkt mit dem“ umdeuten und folglich so verste-
hen, dass sie den ,Boden* mit umfasst. Schlie3lich muss das Zeichenelement
.Boden” so ausgelegt werden, dass mit ihm nicht - wie oben ausgefuhrt - ,die un-
terste Flache von etwas" benannt wird, sondern der darauf befindliche Bodenbelag
und die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen gemeint sind. Zu-

sammenfassend kann somit der von der Markenstelle unterstellte Bedeutungsge-



halt der beanspruchten Wortfolge erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt
werden, was die Annahme des Fehlens der Unterscheidungskraft nicht tragen
kann (vgl. hierzu BGH GRUR 2016, 934 - OUI).

(3) Das Anmeldezeichen kann auch im Sinne von ,Der himmlische Bereich be-
ginnt direkt am Boden* interpretiert werden. In diesem Fall kann ihm jedoch keine
werbliche oder beschreibende Aussage Uber den ,Boden* als solchen entnommen
werden. Mit dem Verb ,beginnt* wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der
himmlische Bereich sich an den Boden anschliel3t, also direkt dariber anfangt.
Wie bereits ausgefuhrt, ist der Boden damit nicht Teil des himmlischen Bereichs,
so dass weder eine vollstandige noch teilweise Gleichsetzung des Bodens mit
dem himmlischen Bereich mdglich ist. Demzufolge kann der Zeichenbestandteil
~-Himmel* auch keine Aussage Uber den Boden, so etwa Uber seine Beschaffenheit
oder Qualitat, treffen. Es ginge zu weit, das Verb ,beginnt” so zu interpretieren,
dass es den ,Boden“ mit einschliel3t. Auch dies wirde eine analysierende und
damit unzuléassige Betrachtungsweise erfordern (vgl. hierzu BGH GRUR 2012,

270 - Link economy).

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass der Eintragung
der angemeldeten Wortfolge auch kein Freihaltebedlrfnis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG entgegensteht.

Dem Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Zeichen,
die ausschlief3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale
der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen konnen. Mit diesem
Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle
Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleis-
tungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden kdénnen und
nicht auf Grund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten wer-
den (vgl. EuUGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 1999, 723 - Chiemsee). Als



beschreibend im Sinne dieser Vorschrift kdnnen dabei auch sprachliche Neu-
schopfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammenge-
setzt sind, wenn flr die Neuschodpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreiben-
der Charakter feststellbar ist (EuGH, a. a. O. - BIOMILD). Ferner gebietet das
Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG die Versagung der Eintragung
auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu be-
obachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann
(BGH GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Auf Grund der Tatsache, dass sich die angemeldete Wortfolge nicht in einem rein
beschreibenden Bedeutungsinhalt erschopft, sondern sich deren Sinngehalt viel-
mehr erst durch eine analysierende Betrachtungsweise erschlief3t, steht deren
Eintragung auch kein Freihaltebedirfnis gemafl § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entge-
gen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausfiihrungen verwie-

sen.

Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Séchtig

pro



