BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 124/09 Verkindet am
21. Juni 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 38 895.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 21. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die am 4. Juli 2005 fir eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen3, 9, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 36, 39, 43 und 45 angemeldete
Wort-/Bildmarke

SCHMUCKWELTEN

ist von der Markenstelle fur Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts mit
Erstbeschluss vom 24. September 2007 teilweise fir die Waren und Dienst-

leistungen

"Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Datenaufzeich-
nungstrager, insbesondere CD-ROM's und DVD's, Schallplatten;
Audio-, Video- und Multimedia-Datentrager; Beleuchtungsgeréte;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungs-
material aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklet-
tern; Druckstocke; Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit
in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstocke; Gerate und Behalter fur
Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall und/oder damit plat-
tiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 ent-
halten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten;
Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in
Klasse 25 enthalten; Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck; Ver-

sicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéafte; Transportwesen;



Verpackung und Lagerung von Waren; Sicherheitsdienste zum

Schutz von Sachwerten oder Personen”

wegen eines Freihaltungsbedurfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zu-
rickgewiesen worden. Das angemeldete Markenwort "SCHMUCKWELTEN" setze
sich erkennbar aus den Bestandteilen "SCHMUCK" und der Etablissementbe-
zeichnung "WELTEN" zusammen. Der Bestandteil "WELTEN" sei eine verbreitete
Bezeichnung fur Vertriebsorte von Erzeugnissen. In der Kombination mit dem Be-
standteil "SCHMUCK" werde darauf hingewiesen, dass es sich um einen
Vertriebsort fir Schmuck handle. Der Begriff "SCHMUCK" habe neben der enge-
ren Bedeutung von "Ziergegenstand" auch eine weitergehende Bedeutung. Unter
"SCHMUCK" wirden danach "alle Mal3nhahmen zur Verschénerung, zur optischen
Aufwertung oder zu einer Wohlstand repréasentierenden (Aus-)Gestaltung von
Raumen, Objekten und Personen” verstanden und meine damit subjektiv als
schon empfundene Gegenstande (Hinweis auf Wikipedia). Das "Online-Lexikon"
wissen.de definiere "SCHMUCK" mit "schmiickende Gegenstande, schmickende

Ausgestaltung; Gegenstande zur Verschénerung der Kleidung oder einer Person”.

Die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher, auf die bei der Prifung abzustellen sei, wirden dieser
Marke nur einen beschreibenden Hinweis entnehmen, ohne dass es einer analy-
sierenden und zergliedernden Betrachtungsweise bedurfte, namlich dahingehend,
dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um solche
handle, die aus einem Vertriebsort fur Schmuck stammten sowie Waren und

Dienstleistungen betroffen seien, die im Zusammenhang mit Schmuck stiinden.

Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle den Erstbeschluss mit
Erinnerungsbeschluss vom 17. November 2008 teilweise beziglich der Zurtck-
weisung der Anmeldung fir die Waren "Buchbinderartikel; Drucklettern; Druck-

stocke" aufgehoben und die Erinnerung im Ubrigen zurlickgewiesen.


http://wissen.de

Fur die weiterhin zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen fehle der Marke
jegliche Unterscheidungskraft. Hinsichtlich der Waren "Putz-, Polier-, Fettentfer-
nungs- und Schleifmittel; Beleuchtungsgerate; Verpackungsmaterial aus Kunst-
stoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie Waren dar-
aus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Son-
nenschirme und Spazierstocke; Gerate und Behdlter fur Haushalt und Kiiche
(nicht aus Edelmetall oder damit plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-
weit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 ent-
halten; Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-
gen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten;
Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck” liege eine wenn auch nicht unmittelbar
beschreibende, gleichwohl nicht unterscheidungskraftige Angabe vor. Die aus den
Bestandteilen "SCHMUCK" und "WELTEN" (Plural von "Welt") zusammengesetzte
angemeldete Marke "SCHMUCKWELTEN" weise in ihrer Gesamtheit in sprachib-
licher und allgemein verstandlicher Weise lediglich auf einen Bereich, eine Sphére
mit Bezug zu Schmuck mit den oben genannten Bedeutungen hin. Heute sei es
allgemein Ublich, Vertriebsstatten mit einem breitgefacherten Angebot an Waren
und Dienstleistungen u.a. mit dem nachgestellten Zusatz "-WELTEN" oder
"-WELT" (vergleichbar mit "-land", "-markt", "-world" u.&.) zu bezeichnen.
"SCHMUCKWELTEN" bezeichne damit im Zusammenhang mit den angemeldeten
Waren eine Vertriebsstatte, in der ein breites Angebot von Waren bereitgehalten
werde, die fir die Verwendung im Zusammenhang mit Schmuck bestimmt seien,
Schmuck aufwiesen bzw. darstellten. Wie bereits der Erstprifer ausgefiihrt habe,
gehe der Sinngehalt von "SCHMUCK" tber den des Kdérperschmucks in Form von
Ketten, Armreifen, Ohrringen etc. hinaus. So werde der Begriff gerade in Verbin-
dung mit Kleidung, Accessoires, aber auch mit der Wohnungseinrichtung haufig
verwendet. Dem Beschluss beigefligt sind diverse Internetausdrucke, die eine
Verwendung des Wortes "SCHMUCK" im Zusammenhang mit Begriffen wie

"Fenster, Parfum, Badewanne und Geschirrticher" belegen.



Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen "Datenaufzeichnungstrager, insbe-
sondere CD-ROM's und DVD's, Schallplatten; Audio-, Video- und Multimediada-
tentrager; Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-
genommen Apparate); Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immo-
bilienwesen; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sicherheits-
dienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen" stehe bei der angemeldeten
Marke ein beschreibender Begriffsgehalt dergestalt im Vordergrund, dass auf die
Bestimmung bzw. den inhaltlichen Zusammenhang der Waren und Dienstleistun-
gen hingewiesen werde. Die angesprochenen Verkehrskreise wirden unter der
angemeldeten Marke lediglich verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren
"SCHMUCKWELTEN", d. h. alles rund um Schmuck, zum Thema hatten bzw. sich
die Dienstleistungen inhaltlich auf diesen Bereich beztgen.

Da "SCHMUCKWELTEN" auf einer Linie mit zahlreichen vergleichbar gebildeten
Begriffen (vgl. z. B. Traumwelten, Kinderwelten, Arbeitswelten) liege, sei von der
Verstandlichkeit ohne weiteres auszugehen. Dem Beschluss beigefugt ist ein In-
ternetausdruck, der die Verwendung von Begriffen wie "Arbeitswelten, Lebens-
welten, digitale Welten, Kinderwelten" belegt. Die werbelbliche graphische
Gestaltung der angemeldeten Marke sei ungeeignet, ihr Schutzfahigkeit zu verlei-

hen.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

sinngemal beantragt,

die angefochtenen Beschlisse insoweit aufzuheben, als die An-

meldung zuriickgewiesen wurde.

Die Anmelderin hélt die Marke auch in Bezug auf die beschwerdegegenstandli-
chen Waren und Dienstleistungen fur unterscheidungskraftig, da es an einem kon-
kreten Bezug zu den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen fehle. Wenn

die Markenstelle auf Werbeaussagen allgemeiner Art abstelle, sei dem entgegen-



zuhalten, dass flr derartige Marken keine anderen Anforderungen zu stellen seien
als fur Wortmarken. Die Anmelderin stitzt sich schliel3lich auf die Eintragung der
Marke beim HABM.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechter-

halten und vertieft.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zu-
treffender Begrundung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen
anschliel3t, hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die Eintragung wegen

fehlender Unterscheidungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fir welche
die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; BGH
GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006). Wortmarken besitzen keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebréauchlichen Waortern
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.

Nach diesen Grundsatzen weist das angemeldete Zeichen in Bezug auf die be-
schwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen nicht die fir eine Eintra-
gung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf. Das von den Waren und

Dienstleistungen angesprochene allgemeine deutsche Publikum wird der aus den



bekannten deutschen Begriffen "SCHMUCK" und "WELTEN" zusammengesetzten
Marke in Bezug auf die weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen
entweder einen beschreibenden Sinngehalt oder eine allgemeine Werbeaussage
entnehmen. Derartige mit den Wortern "Welt", "Welten", oder "wold" gebildete Be-
zeichnungen sind gebrauchlich zur Bezeichnung einer Vertriebsstatte mit einem
hinsichtlich Qualitat und Vielfalt umfassenden Warensortiment wie z. B. "Birowelt,
Mobelwelt" oder zur Bezeichnung eines Dienstleistungsinstituts oder -einrichtung
wie z. B. "Reisewelt, Badewelt" oder eines Informationsangebots in sog. Portalen,
Gates etc. im Internet, wie "fitnessworld" (vgl. BPatG GRUR 2003, 1051 - rheuma-

world).

Im vorliegenden Fall weist der Begriff "SCHMUCKWELTEN" auf eine hinsichtlich
Qualitat und Vielfalt besonders umfangreiche Angebotsstatte hin, in der man Wa-
ren und Dienstleistungen, die einen Bezug zu der Ware Schmuck haben, erwer-
ben bzw. in Anspruch nehmen kann. Die schutzsuchende Marke erschopft sich
somit in einer Sachaussage Uber die Vielfalt des Angebots und den Gegenstand

der angebotenen Waren und Dienstleistungen.

Die Waren "Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie
Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer" kbnnen zur

Reinigung bzw. Verpackung von Schmuckwaren bestimmt sein.

Bezuglich der Waren "Datenaufzeichnungstrager, insbesondere CD-ROM's und
DVD's, Schallplatten, Audio-, Video- und Multimediadatentrager; Druckereierzeug-
nisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" wird
"SCHMUCKWELTEN" in naheliegenderweise inhaltsbezogen (im Sinne von In-

formationen zu Schmuckwaren) verstanden.

Bei Christbaumschmuck erschopft sich die angemeldete Bezeichnung in einer

Sachaussage auf den Gegenstand der angebotenen Ware. Dies gilt auch hinsicht-



lich der Waren "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstécke; Gerate und
Behalter fir Haushalt und Kiiche (nicht aus Edelmetall oder damit plattiert); Glas-
waren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Tex-
tilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungs-
stiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Wa-
ren, soweit in Klasse 25 enthalten; Spiele, Spielzeug"”, die jeweils mit Schmuck
verziert sein kbnnen. Bei diesen Waren wirkt die angemeldete Bezeichnung auch
wie eine allgemeine Werbeaussage in dem Sinn, dass die so gekennzeichneten

Gegenstande eine besonders hochstehende Qualitat besitzen.

Bezlglich der Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldge-
schafte; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sicherheits-
dienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen" enthélt die angemeldete Be-
zeichnung einen Hinweis auf den Gegenstand bzw. die Bestimmung der angebo-
tenen Dienstleistungen, da diese ausnahmslos im Zusammenhang mit Schmuck-
waren angeboten werden kdonnen. So kdnnen beispielsweise Sicherheitsdienste
auf den Schutz von Juweliergeschaften, in denen Schmuckwaren angeboten wer-

den, spezialisiert sein.

Der Beurteilung einer Marke als nicht unterscheidungskraftig steht nicht entgegen,
wenn die betreffende Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher keinen eindeu-
tigen Anhalt daftr bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen (vgl.
BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fur eine bessere Welt). Es gentgt, wenn der Kon-
sument im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

die Bezeichnung nicht als herkunftsmaf3ig unterscheidend auffasst.

Die einfache graphische Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten
Bezeichnung in GroRbuchstaben und in einem bestimmten Schrifttyp, an die sich
das Publikum durch haufige werbemafige Verwendung gewdhnt hat, kann die
fehlende Unterscheidungskraft nicht aufwiegen (BGH GRUR 2001, 1153
- antiKALK).



Aus der Schutzgewéahrung der identischen Marke durch das HABM kann die An-
melderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen fihren weder
fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer
Selbstbindung derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung zu befinden haben,
denn die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermes-
sens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor;
GRUR 2004, 428 - Henkel).

Nachdem der Marke bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz fur
die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen zu verweigern war,
kann die Frage, ob einer Schutzgewahrung auch 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entge-
gensteht, dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa

br/Bb



