Bundespatentgericht

30 W (pat) 233/01

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 55 809.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse der
Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenam-

tes vom 16. Mai 2000 und vom 4. September 2001 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

fur die Waren

"Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege, Haarwasser; Praparate fir die Gesundheitspflege; ortho-
padische Artikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Ap-
parate); Haute und Felle; Webstoffe und Textilwaren, soweit in
Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbede-
ckungen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und
Gemuse; Gewdlrze; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Was-
ser und andere alkoholfreie Getranke".



Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
zwei Beschlusse, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, die Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Begriindend wird ausge-
fuhrt, die beiden Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens hatten als Be-
standteile des englischen Grundwortschatzes Eingang in den deutschen Sprach-
gebrauch gefunden und wirden von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne
weiteres verstanden. Die Wortbestandteile "Wellness" fur "Wohlbefinden" und
"Factory" als Bezeichnung einer Produktions- oder Angebotsstatte wirden beide
auch in der deutschen Sprache verwendet, wie zB die Bezeichnungen "Factory
Outlet" oder "Wellness-Oase" zeigen, so dass sie selbst von Verkehrsteilnehmern
Im angegebenen Sinne aufgefasst wurden, die nur tber rudimentare Englisch-
kenntnisse verfiigen. Schliellich erfreue sich der Begriff "Factory” als Hinweis auf
eine Angebotsstatte wachsender Beliebtheit, was zahlreiche Fundstellen im Rah-
men einer Internet-Recherche belegten. Unerheblich sei dabei, dass die Wortbil-
dung in ihrer Zusammenstellung nicht (lexikalisch) nachweisbar sei, da in den
Nachschlagewerken regelméRig nur Einzelworter aufgefiihrt seien. Da auch eine
eigenartige, phantasievolle Zusammenstellung der Begriffe nicht vorliege, sondern
nur eine Aussage beschreibenden Inhalts, fehle dem angemeldeten Zeichen die
erforderliche Unterscheidungskraft. Auch die graphische Gestaltung vermoge da-
bei die Schutzfahigkeit nicht zu begriinden, denn die Verwendung von Kkleinen
Buchstaben fir "Wellness" und von Versalien fur "FACTORY" und die Hinterle-
gung des Schriftzuges mit einer magentafarbenen, unregelmafligen Flache ergebe
keinen Uber die beschreibende Angabe hinausgehenden phantasievollen Uber-
schuss, auf den allein der Schutz der Marke gegriindet werden konnte.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingeegt und diese damit begriindet, die Wortzu-
sammenstellung sei lexikalisch nicht nachweisbar, und die Anforderungen der
Markenstelle gingen tber die von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernisse
hinaus. Zudem habe die Markenstelle die graphische Gestaltung des angemelde-

ten Zeichens nicht ausreichend gewdrdigt.



Die Anmelderin beantragt (sinngeman),

die angegriffenen Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 5 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Mai 2000 und vom
4. September 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Akten, insbesondere die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenam-

tes, Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der angemeldeten Marke steht kein
Freihaltebedlrfnis im Sinne von 8 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz entgegen; zu-
dem besitzt sie die gemald § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz erforderliche Unter-

scheidungskratft.

Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeich-
nung "Wellness Factory" eine beschreibende Sachangabe als Hinweis auf einen
Betrieb zu verstehen ist, in dem Produkte zur Steigerung des allgemeinen Wohl-
befindens angeboten werden. Sowohl die Bezeichnung "Wellness" als auch die
Bezeichnung "Factory" haben, wie die Markenstelle zu Recht feststellte, Eingang
in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und werden dort mannigfaltig ver-
wendet, wie die von der Markenstelle angefiihrten Beispiele zeigen, auf die zur
Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Auch der deutsche Ver-
kehr wird in dem angemeldeten Zeichen eine beschreibende Sachangabe des
Inhalts verstehen, dass damit eine Produktions- bzw Vertriebsstatte fir Produkte
bezeichnet wird, die der Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens dienen sollen.
Zu bertcksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Freihaltebedirf-

nis gerade fur Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muss, die von der ein-



zutragenden Marke erfasst sein sollen (vgl BGH GRUR 1977, 717 - Cokies;
GRUR 1990; 517 - SMARTWARE; GRUR 1997, 634 - Turbo Il). Die von der Mar-
kenstelle angefiihrten Wortbildungen wie zB "Body Factory"”, "Fit Factory”, "Media
Factory”, "Dance-Factory” und "Fitness Factory" beziehen sich ausschlief3lich auf
Geschaftsbetriebe, nicht dagegen auch darauf, dass die angemeldete Bezeich-
nung "Wellness Factory" im Verkehr auch fir die in derartigen Betrieben veréu-
Berten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann. Auch wenn bei
der Prifung der absoluten Schutzhindernisse ein aktuell noch nicht bestehendes,
jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizier-
bares zukunftiges Freihaltebedurfnis zu beachten ist (vgl BGH GRUR 1998, 813
- CHANGE), ist festzustellen, dass ein solches, sich aufgrund konkreter Anhalts-

punkte fur die Zukunft abzeichnendes Freihaltebedirfnis nicht erkennbar ist.

Aus einer freihaltebedurftigen beschreibenden Bezeichnung fur eine Produktions-
oder Vertriebsstatte kann daher ein Freihaltebedirfnis fur die unter dieser Be-
zeichnung vertriebenen Waren, um die es im vorliegenden Fall geht, zumindest im
Regelfall nicht hergeleitet werden (vgl BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF
BLUES).

Dal3 das Zeichen als Hinweis auf einen kaufmannischen Betrieb dient, dessen
Geschaftstatigkeit schwerpunktmalig im Wellness-Bereich liegt, begriindet nur ein
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs tber § 23 MarkenG ausreichend abge-
sichertes Freihalteinteresse an der entsprechenden firmenmaligen Verwendung
(BGH aaO - HOUSE OF BLUES). Das bedeutet dann allerdings, dass der Schutz
der Marke sich nicht darauf erstreckt, Dritten den firmenmaRigen Gebrauch von
Wellness Factory verbieten zu kénnen, obwohl im Regelfall der Inhaber des (alte-
ren) Markenrechts die Benutzung einer (jungeren) geschéaftlichen Bezeichnung
verbieten kann und zwar unabhéngig davon, ob sie nur firmenmalfiig oder auch
markenmaRig erfolgt (vgl hierzu Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl § 14
Rdn 70).



Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des
8 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im
Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen
aufgefasst zu werden (standige Rechtsprechung, vgl BGH MarkenR 2001, 34
- Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 209 - Test it). Dabei ist grundsétzlich von ei-
nem grof3ziigigen Mal3stab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unter-

scheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen fur die fraglichen
Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier
aber nicht der Fall; dass die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung dar-
stellt, wurde bereits bei der Prufung auf ein Freihaltebedurfnis festgestellt. Zwar
unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedlrfnisses und der Unter-
scheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des
unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmaldig streng zu unterscheiden (vgl
Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8 8 Rdn 26). Wenn aber ein in seinem
Aussagegehalt verstandliches Zeichen fir die konkreten Waren keine Sachan-
gabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die gegen die
Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis spre-

chen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, dass das Zeichenwort stets nur als



(sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde (vgl
BGH BIPMZ 1999, 408 - Yes), kann ihm die erforderliche Unterscheidungskraft
nicht abgesprochen werden, ohne dass es auf die graphische Ausgestaltung wei-
ter ankame.
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Abb. 1
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