BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 29/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 70 546.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlu3 der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 31. August 1999 aufgehoben.

Die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet.

Griunde

In das Markenregister eingetragen werden soll die Bezeichnung

TagesWellnessFarm

ursprunglich fir die Waren und Dienstleistungen

"Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, Haarwasser; Betrieb von Gesundheits-Clubs;
Kurberatung; Veranstaltung von Schonheitswettbewerben; Ver-
pflegung von Gasten; Gesundheits- und Schonheitspflege;
Dienstleistungen eines Sanatoriums; Dienstleistungen eines
Schonheitssalons, einer Schonheitsfarm; Dienstleistungen eines
Frisiersalons; plastische und Schonheitschirurgie; Forschungen
auf dem Gebiet der Schonheitspflege; Haarimplantation; Mani-
kure, Pedikire; Durchfihrung von Massagen; physiotherapeuti-
sche Behandlung; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrech-
ten; Franchising auf dem Gebiet der Schonheits- und Korper-

pflege; geschaftsmalige Beratung (ausgenommen Unterneh-



mensberatung), insbesondere auf dem Gebiet der Korper- und
Schoénheitspflege.”

Die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat,
nachdem sie zunéchst die angegriffene Marke als Werbeslogan beanstandet
hatte, die Anmeldung gemal3 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen, weil
sie nur einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Art der Betriebsstatte
darstelle, in der die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die allesamt ei-
nen erheblichen Beitrag zu dem Wohlbefinden der Konsumenten leisten kénnten,
erbracht bzw angeboten wiurden. Dem Beschlul? sind eine Reihe von Fotokopien
beigefugt, welche beispielhaft die beschreibende Verwendung des Worts "Well-

ness" belegen sollen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Laufe des Beschwerdeverfah-

rens das Verzeichnis beschrankt auf die Dienstleistungen

"Veranstaltung von Schonheitswettbewerben; Lizenzvergabe von

gewerblichen Schutzrechten".

In diesem dienstleistungsmaRigen Umfang halt sie die angemeldete Marke flr
unterscheidungskréftig und nicht freihaltungsbedurftig. Im tbrigen erachtet sie die
Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr als gerechtfertigt. Der Zuriickweisungs-
beschlul? sei unter Verletzung des Verfahrensgrundsatzes des rechtlichen Gehors
ergangen. Die Markenstelle habe sich in den Grinden dieses Beschlusses auf die
beigefugten Unterlagen gestltzt, die der Anmelderin vorher nicht bekanntgemacht

worden seien.

Die Anmelderin beantragt (sinngeman),

den angefochtenen Beschlu3 aufzuheben,

und die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten

Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nach Einschrdnkung des urspriinglichen Verzeichnisses auf
die Dienstleistungen "Veranstaltung von Schoénheitswettbewerben; Lizenzvergabe

von gewerblichen Schutzrechten” begriindet.

In diesem dienstleistungsméafiigem Umfang scheitert die Eintragung der angemel-
deten Marke nicht an den Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Wortzusammenfligung "TagesWellnessFarm" bezeichnet eine tagsuber ver-
fugbare Einrichtung, in der durch (leichte) kérperliche Betatigung Wohlbefinden
erzielt werden soll (vgl Duden, Das grof3e Worterbuch der deutschen Sprache,
3. Aufl, S 4479 "Wellness"), wobei der Begriff Wellness ganzheitlich orientiert ist
und neben der physischen Fitness, die mit moglichst sanften Trainingsmethoden
erreicht werden soll, auch den geistigen und seelischen Bereich umfalt (vgl Lexi-
kon der aktuellen Begriffe, Verlag Das Beste GmbH, 1997, S 421, 161 "Well-

ness").

Die Bezeichnung "TagesWellnessFarm" stellt fir die vorgenannten Dienstleistun-
gen keine freihaltungsbedurftige beschreibende Angabe im Sinne von 8§ 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG dar. Von dieser Bestimmung werden nur solche Wérter bzw Wort-
zusammenfligungen erfal3t, die einen unmittelbar Waren- oder Dienstleistungsbe-
zug aufweisen, also die im Gesetz im einzelnen aufgefihrten Angaben, sonstige
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder unmittelbar mit ihnen in Bezie-
hung stehende Umstande bezeichnen (vgl BGH GRUR 1999, 1093, 1094
"FOR YOU"). Der angemeldeten Wortzusammenfiigung fehlt es insoweit an einem
ausreichenden Dienstleistungsbezug. Sie bezeichnet weder eine Eigenschaft oder
ein sonstiges Merkmal der jetzt noch im Verzeichnis verbliebenen Dienstleistun-

gen "Veranstaltung von Schonheitswettbewerben; Lizenzvergabe von gewerbli-



chen Schutzrechten" noch einen fur den Wirtschaftsverkehr wichtigen und fir die
umworbenen Kundenkreise irgendwie bedeutsamen Umstand mit Bezug auf diese
Dienstleistungen, bei dessen Wellness im oben erlauterten Sinne eines Gefihls
innerer Ausgeglichenheit und kérperlichen Wohlbefindens nicht von unmittelbarer
Bedeutung ist. Schdnheitswettbewerbe sollen abgesehen von ihrem Unter-
haltungswert bei den Zuschauern allenfalls asthetische Empfindungen auslésen.
Bei den Akteuren solcher Veranstaltungen steht die Aussicht, einen Preis zu
gewinnen oder entsprechende finanzielle Vorteile zu erlangen, im Vordergrund.
Die Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten im Sinne einer Nut-
zungsuberlassung gegen Entgelt ist weitgehend von kaufmé&nnischen Gesichts-

punkten gepréagt und insbesondere von finanziellen Gewinnerwartungen bestimmt.

Der angemeldeten Wortzusammenfiigung "TagesWellnessFarm" kann auch nicht
die geméal’ 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgespro-
chen werden. Entsprechend den vorherigen Ausfihrungen ist "TagesWellness-
Farm" kein fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsgehalt zuzuordnen. Auch handelt es sich weder um einen
gebrauchlichen Ausdruck der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als
solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl
BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"), noch sprechen sonstige Umstande gegen
die Eignung der angemeldeten Marke, im Zusammenhang mit den noch bean-
spruchten Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu wer-

den.

Der Beschwerde ist somit stattzugeben.

Die Anordnung, die Beschwerdegebihr zurlickzuzahlen, beruht auf §71
Abs 3 MarkenG. Die Gebuhrenrickzahlung kann aus Billigkeitsgriinden erfolgen,
dh in Fallen, in denen es aufgrund besonderer Umstande unbillig ware, die Be-
schwerdegebiihr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgriinde fir die Rickzahlung

kdnnen sich insbesondere aus materiellrechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern



oder VerstoRen gegen die Verfahrensokonomie ergeben, wenn zwischen dem je-
weiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausa-
litat besteht (vgl Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8 71 Rdn 37 f mwNachw).
Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 637, 638
"Top Selection”; GRUR 1998, 396, 397 "Individual") Anschauungsbeispiele aus
der Praxis, mit denen begriindet werden soll, wie der Verkehr ein bestimmtes Zei-
chen oder einen Zeichenbestandteil versteht, auch als offenkundige Tatsachen
(iSv 8 291 ZPO) in das Verfahren eingefuihrt werden mussen, es sei denn, es
handelt sich um Umstande, die allen Beteiligten ohne weiteres gegenwartig sind,
versagt die entscheidende Stelle ohne einen diesbezuglichen Hinweis verfah-
rensfehlerhaft das rechtliche Gehér. Dementsprechend muf3 im vorliegenden Fall
von einem Verfahrensfehler der Markenstelle ausgegangen werden. Die Zurlck-
weisung der Anmeldung wird - wie aus einigen Stellen der Griinde des Beschlus-
ses zu ersehen ist - augenscheinlich jedenfalls mitgetragen von einer Reihe dem
BeschluR beigefligter Verwendungsbeispiele fur den Begriff "Wellness". Diese
Fundstellen sind der Anmelderin vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden, ob-
gleich die Anmelderin in ihrem der Beanstandung der angemeldeten Marke als
Werbeslogan entgegentretenden Schriftsatz vom 31. Mai 1999 ausdricklich ge-
rigt hatte, da3 die Markenstelle keine Unterlagen zur Stitzung ihrer negativen
Ansicht angegeben habe, so daR fir die Anmelderin eine abschlieBende Beur-
teilung der Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke noch nicht mdglich sei. Inso-
weit ist das Verhalten der Markenstelle auch als urséchlich fur die Einlegung der
Beschwerde anzusehen. Jedenfalls kann mit Bezug auf die Ausfihrungen der
Anmelderin in ihrem vorgenannten Schriftsatz nicht ausgeschlossen werden, dal3
bei ordnungsgemaler Einfihrung der fraglichen Verwendungsbeispiele in das
Verfahren die Anmelderin schon im amtlichen Verfahren die Anmeldung - wie jetzt



geschehen - beschrankt hatte, so dal’ die angemeldete Marke insoweit zur Eintra-

gung héatte zugelassen werden kdnnen.

Dr. Strobele Werner Dr. Schmitt
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