BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 255/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 34 697.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Februar 2001 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wissemann
als Vorsitzendem sowie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse
der Markenstelle fir Klasse 24 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 3. Juni 1997 und 17. Dezember 1998 auf-
gehoben.

Griunde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die nachfolgende Marke

far

COE{HC C

Dout ique

Klasse 14:

echte und unechte Schmuckwaren; Edelsteine, Uhren;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Pappe (Karton) und Waren aus die-
sen Materialien, Verpackungsmaterial (vorgenanntes soweit
in Klasse 16 enthalten), Verpackungstiten; Fotografien,

Schreibwaren, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, Biroarti-



kel (ausgenommen Mdobel), Verpackungsmaterial aus Kunst-

stoff, namlich Hullen, Beutel und Folien;

Klasse 18:

Waren aus Leder und Lederimitationen, nadmlich Taschen
und andere kleinere Lederwaren, insbesondere Geldbeutel,
Brieftaschen, Schlusseltaschen; Reise- und Handkoffer, Rei-
senecessaires, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufsta-
schen, Rucksacke, Regenschirme, Sonnenschirme und Spa-

zierstocke;

Klasse 24:
Webstoffe und Textilwaren, namlich Textilstoffe, Gardinen,
Haushaltswéasche, Tisch- und Bettwésche; Bett- und Tisch-

decken;

Klasse 25:

Bekleidungsstuicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 26:
Spitzen und Stickereien, Bander und Schnurbénder; Knopfe,

Haken und Osen, Nadeln: kiinstliche Blumen.

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 24 hat die Anmeldung nach vorausgegangener Bean-
standung mit BeschluR vom 3. Juni 1997 durch einen Beamten des gehobenen
Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Zur Begriindung
wurde ausgefuhrt, der dominierende Wortbestandteil "Elégance” werde vom Uber-
wiegenden Teil der Verbraucherkreise auch ohne ausgepragte Franzésischkennt-

nisse im Sinne von "Eleganz" verstanden. Der Verkehr werde in diesem Bestand-



teil der Marke nichts anderes als einen schlagwortartigen Hinweis auf eine beson-
ders geschmackvolle, modische, vornehme Beschaffenheit der Produkte sehen.
Auch in Kombination mit der auf eine Einzelhandel-Vertriebsstatte hinweisenden
Bezeichnung "boutique"” ergebe sich keine schutzfahige Gesamtheit, da der Cha-

rakter der beschreibenden Einzelelemente hierdurch nicht verdndert werde.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Be-
amten des hoheren Dienstes - durch Beschlul3 vom 17. Dezember 1998 wegen ei-
nes Freihaltungsbedufnisses im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und fehlender
Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Zur Begrindung wurde ausgefuhrt, das
franzdsische Wort "Elégance"” sei der deutschen Bezeichnung "Eleganz” gleichzu-
setzen. In den Bereichen Textil, Leder, Schmuck weise dieses Wort auf die Quali-
tat der so bezeichneten Produkte hin. Auch die Bezeichnung "boutique" sei ein
Hinweis auf die Produktbeschaffenheit, ndmlich die Exklusivitat und niedrige
Stiickzahl modischer, in Boutiquen vertriebener Artikel. An der schlagwortartigen
Nebeneinanderstellung schutzunfahiger Sachangaben bestehe ein Freihaltungs-
bedurfnis, wenn - wie im vorliegenden Fall - ein gewisser inhaltlicher Zusammen-
hang dieser Sachangaben feststellbar sei. Wegen der Verstandlichkeit dieser Be-
standteile fehle auch die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nach
§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem (sinngeméaRen)

Antrag,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Sie macht geltend, selbst bei einer Gleichstellung des franzdsischen Begriffs
"Elégance" mit dem deutschen Wort "Eleganz" wirden die beanspruchten Waren
nicht beschrieben. Die Waren selbst seien nicht von "geschmackvoller Vornehm-
heit". Vielmehr vermittelten die fraglichen Produkte eine solche "geschmackvolle

Vornehmbheit" erst durch den Trager nach aul3en. Den Waren selbst kdnnten die



genannten Eigenschaften aber gerade nicht zukommen. Zudem sei der 24. Senat
von der Schutzfahigkeit dieser Bezeichnung ausgegangen (BPatGE 29, 181
"Elégance/Elegan"). Schliel3lich sei die Eintragung der angemeldeten Marke auch

aufgrund Verkehrsdurchsetzung gerechtfertigt.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig (8 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und in
der Sache auch begrindet, da 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG der Eintragung der

angemeldeten Marke nicht entgegenstehen.

Entgegen der im Erinnerungsbeschluld vertretenen Auffassung besteht an der an-
gemeldeten Marke kein Freihaltungsbedirfnis im Sinne von 88 Abs?2
Nr 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind von der Eintragung solche Marken
ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale
der Waren dienen konnen. Indes laf3t sich fur das Zeichen in seiner Gesamtheit
ein konkret beschreibender Inhalt nicht feststellen, sondern allenfalls fiir die Ein-
zelworter. Dies reicht fur die Annahme eines Freihaltungsbedurfnisses in seiner
Gesamtheit nicht aus (vgl BGH WRP 2001, 35, 37 "RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION"). Es sind keine Anhaltspunkte dafir ersichtlich, dal3 die Mitbe-
werber der Anmelderin die Marke gerade in ihrer konkreten Gestaltung zur be-
schreibenden Verwendung bendétigen. Selbst wenn die Bestandteile "Elégance"
und "boutique” fur sich gesehen schutzunfahig sind, schliel3t dies die Eintragungs-
fahigkeit der Bestandteile in ihrer Zusammenfliigung nicht aus. Wenngleich der
beabsichtigte Werbungseffekt anklingt, ndmlich dal3 dem Verwender eines ent-
sprechenden Produktes ein elegantes Erscheinungsbild vermittelt werden soll, und
diese Waren in Boutiquen angeboten werden, reicht dies zur Feststellung eines
Freihaltungsbedurfnisses nicht aus. Eine Sachaussage erschliel3t sich nicht unmit-

telbar und ohne nahere Uberlegungen. Vielmehr ist ein beschreibender Gehalt des



Wortes "Elégance” in Verbindung mit der Bezeichnung "boutique" nicht so klar und
jedermann einleuchtend, dal3 der unbefangene Betrachter spontan den Eindruck
haben konnte, die Marke enthielte lediglich einen die Waren beschreibenden
Sachhinweis. Da es sich nicht um das deutsche Wort "Eleganz" handelt, sondern
um die franzdsische Bezeichnung hierfir, bedarf es zumindest wegen der Kombi-
nation mit "boutique” eines zuséatzlichen Umdenkungsprozesses, um zu erkennen,
dafl} das urspriinglich nur personenbezogene Wort "Elégance" in Verbindung mit
der Bezeichnung einer Verkaufsstatte als rein sachbezogener Hinweis in Betracht
kommt (vgl BPatGE 29, 186 "Elégance/Elegan™), zumal "Eléganceboutique” eher
das Handelsunternehmen bezeichnet, aus dem die Waren stammen, nicht aber
die Waren selbst (vgl. BGH GRUR 1999, 988,990 "HOUSE OF BLUES"). Damit
stellt aber die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit, auf die sich der Schutzbe-
reich grundsatzlich auch beschrankt (vgl BPatG GRUR 1992, 607, 608 f "FLEUR
CHARME"), keine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinn von 88 Abs 2
Nr 2 MarkenG dar. Vielmehr erschlie3t sich eine sachbezogene Bedeutung erst
nach einer analysierenden Betrachtungsweise, so dal3 kein schutzwirdiges Inte-
resse der Mitbewerber an der Freihaltung gerade der Wortkombination in ihrer
speziellen Ausgestaltung mit der konkreten Zuordnung der Bestandteile zueinan-
der besteht (vgl BGH GRUR 1995, 269, 270 "U-KEY").

Die angemeldete Marke verfiigt zudem uber die zur Eintragung erforderliche Un-
terscheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Die danach erforderliche kon-
krete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke er-
fal3sten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen an-
derer Unternehmen aufgefaft zu werden, kann "ELEGANCE boutique" in der an-
gemeldeten Form nicht abgesprochen werden. Kann einer Marke kein fir die frag-
lichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden und handelt es sich auch sonst nicht um eine gebréauchliche Wortkombina-
tion, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung - stets nur als Sachhinweis und nicht als Unterscheidungsmittel ver-

standen wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt daftr, dal® jegliche Unter-



scheidungskraft fehlt (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"; 2000, 722, 723
"LOGO"). Da eine Gebrauchlichkeit der angemeldeten Wortkombination nicht er-
sichtlich ist, sondern eine mdgliche Sachaussage sich erst nach einer analysieren-
den Betrachtungsweise erschliel3t, genigt die Marke noch den an die Unterschei-

dungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu stellenden Anforderungen.

Nach alledem ist die Beschwerde der Anmelderin begriindet, so dal3 die angefoch-

tenen Beschliisse aufzuheben waren.

Fuchs-Wissemann Sekretaruk Klante

Ko



