BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 8/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2020:140520B30Wpat8.18.0



betreffend die Marke 30 2013 000 223
(hier: Loschungsverfahren S 242/16)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 14. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Akintche
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zuriickgewiesen.

2. Der Antrag der Markeninhaberin, der Antragstellerin die Kosten des Verfah-

rens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die angegriffene Wortmarke 30 2013 000 223

VORHER NACHHAIR

wurde am 16. Januar 2013 angemeldet und am 12. Marz 2013 fur die Waren und

Dienstleistungen der

.Klasse 03:  Augenbrauenkosmetika; Bleichmittel fir kosmetische Zwecke;
Enthaarungsmittel; Farbstoffe fur die Kosmetik; Haarfarbemittel;
Haarspray; Haarwasser; Klebemittel fir Haarersatz; Klebstoffe fur
kosmetische Zwecke; Klebstoffe fur kounstliche Wimpern;

Kosmetika; kunstliche Nagel; kunstliche Wimpern; Lotionen flr



kosmetische  Zwecke; Mittel ~ zur  Korperpflege  und
Schonheitspflege; Nagelaufkleber; Nagellack; Nagelpflegemittel,

Parfimeriewaren; Schminkmittel;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten;
Verpflegung von Gasten in Cafés; Verpflegung von Gasten in Cafe-

terias;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Friseursalons; Dienstleistungen von
Schonheitssalons; Haarimplantation; Maniktre; Tatowieren*

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflhrte Register

eingetragen.

Am 25. November 2016 hat die Antragstellerin beim DPMA die teilweise Loschung
der angegriffenen Marke beantragt, namlich im Umfang der Dienstleistungen der
Klasse 44 ,Dienstleistungen eines Friseursalons; Dienstleistungen von Schdnheits-
salons®. Im amtlichen Formular ist als Loschungsgrund angekreuzt, dass die ange-

griffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 - 3 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem Teilldschungsantrag, der ihr am
23. Dezember 2016 zugestellt worden war, mit am 15. Februar 2017 beim DPMA

eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2017 hat die Markenabteilung 3.4 die Loschung
der angegriffenen Marke im beantragten Umfang angeordnet und den von der
Markeninhaberin gestellten Kostenantrag zurtickgewiesen. Ferner hat sie den
Gegenstandswert des Verfahrens nicht auf den von der Markeninhaberin
geschatzten Wert der Marke in Ho6he von ... Euro, sondern auf ... Euro

festgesetzt.



Zur Begrindung der Loschungsanordnung hat die Markenabteilung ausgefihrt,
dass der Eintragung der angegriffenen Marke im Anmeldezeitpunkt das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegengestanden habe und dieses
Schutzhindernis auch weiterhin bestehe. Das angegriffene Zeichen setze sich aus
dem gangigen deutschen Wort ,VORHER*" und einer Abwandlung des ebenfalls
gangigen Begriffs ,NACHHER®, namlich ,NACHHAIR", zusammen. Die Wortfolge
.VORHER NACHHER" sei im Bereich der einschlagigen Dienstleistungen haufig
anzutreffen. Sie beschreibe diese Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar, stehe
aber in einem engen beschreibenden Bezug zu diesen, weil Friseurdienstleistungen
wie auch Dienstleistungen von Schdnheitssalons haufig mit einer erheblichen Ver-
anderung des aufReren Erscheinungsbilds der Kunden einhergingen, die mit der
Wortfolge ,Vorher Nachher* werblich-anpreisend angedeutet und in diesem Zusam-
menhang sehr haufig verwendet werde. Gerade auf diese Veranderung komme es
vielen Kunden an. Da eine sichtbare Veranderung haufig wesentlicher Bestandteil
der einschlagigen Dienstleistungen sei, werde vielfach eine Dokumentation dieser
Veranderungen in Gestalt von ,Vorher-Nachher“-Bildern vorgenommen. Es sei in-
soweit auch denkbar, dass Erbringer von Friseur- und Schonheitsdienstleistungen
Zusatzleistungen anbéten, die mit ,Vorher Nachher in Zusammenhang stinden,
z.B., dass die Veranderung durch das Styling/die Frisur etc. fur den Kunden im Rah-
men eines professionellen Foto-Shootings dokumentiert werde. Ein Friseur werde
aufgrund der weitreichenden optischen Veranderungen, die mit der Erbringung der
Dienstleistung einhergehe, sogar als ,Vorher-Nachher-Spezialist* beschrieben.
Somit stelle die Angabe ,VORHER NACHHER" in Verbindung mit den gegenstand-

lichen Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachangabe dar.

Es handele sich bei ,NACHHAIR" nicht um eine ungewothnliche Abwandlung. Nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH) mussten
Abwandlungen schutzunfahiger Angaben sowohl akustisch als auch visuell erkenn-
bar sein, um selbst schutzfahig zu sein. Werde die Abwandlung als solche erkannt,
sei sie unterscheidungskraftig, soweit der Abwandlung selbst ein individuali-

sierender Charakter zukomme. Dies sei nicht der Fall, wenn der Verkehr in der



Abwandlung ohne Weiteres die ihm gelaufige sachbezogene oder werbetbliche
Angabe wiedererkenne. Im vorliegenden Fall sei die Abwandlung zur schutz-
unfahigen Angabe ,Vorher Nachher* zwar deutlich erkennbar. Es gebe aber auch
schon im Anmeldezeitpunkt recherchierbare diverse Nutzungen des Zeichens
~VORHER NACHHAIR*" im einschlagigen Bereich, so dass es sich um keine unge-
wohnliche Abwandlung von ,VORHER NACHHER® handle. Uberdies sei die
Abwandlung nur bei visueller Betrachtung wahrzunehmen. Bei akustischer Wieder-
gabe der Marke gehe sie unter, weil der phonetische Unterschied zwischen [e] in
~-her‘ und [g] in ,hair* verschwindend gering sei. Zudem sei mit einer phonetisch
nicht immer korrekten Aussprache des Englischen durch die inlandischen Kreise zu
rechnen. Aufgrund dieser phonetischen Identitat bzw. hohen Ahnlichkeit erscheine
auch eine Ubersetzung durch die angesprochenen Kreise im Sinne von
.NACHHAAR" — wie von der Markeninhaberin geltend gemacht — fernliegend. Auch
die von der Markeninhaberin selbst vorgebrachten Beispiele von Voreintragungen
zeigten, dass Wortspiele, die mit der phonetischen Ahnlichkeit von ,hair* zu anderen
Begriffen spielten, tblich seien. Der angesprochene Verkehr habe dem angegrif-
fenen Zeichen bereits im Anmeldezeitpunkt einen im Vordergrund stehenden
Sachhinweis auf die einschlagigen Dienstleistungen beigemessen. Dies gelte fir
den aktuellen Zeitpunkt fort, denn es seien keinerlei Anhaltspunkte dafiir ersichtlich,
dass sich die tatsachlichen Umstande geandert hatten und ein verdndertes

Verkehrsverstandnis anzunehmen sein kénnte.

Von der Frage der markenrechtlichen Schutzfahigkeit zu unterscheiden sei schliel3-
lich die Frage nach der namensmaligen Unterscheidungskraft im Sinne von 8 5
Abs. 2 MarkenG. Es moge daher zutreffen, dass ein mit ,VORHER NACHHAIR"
gekennzeichneter Betrieb, der die Dienstleistungen anbiete, vom angesprochenen
Verkehr als besondere Geschéaftsbezeichnung im Sinne des §8 5 Abs. 2 MarkenG
wahrgenommen werde. Aufgrund der haufigen Verwendung werde er darin jedoch
keinen betrieblichen Herkunftshinweis in Bezug auf die damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen sehen, so dass die markenrechtliche Unterschei-

dungskraft fehle.



Gegen die Teilldschung ihrer Marke durch die Markenabteilung 3.4 wendet sich die

Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde.

Die Beschwerdeflhrerin ist der Auffassung, dass die vom DPMA herangezogene
Rechtsprechung des EuGH zu ,Postkantoor” vorliegend schon deshalb nicht an-
wendbar sei, weil diese nur kombinierte Marken betreffe, deren einzelne Wortbe-
standteile die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschrieben und die da-
her nur dann als dem Markenschutz nicht zuganglich angesehen wiirden, wenn der
Gesamteindruck der Kombination akustisch und visuell hinreichend von dem abwei-
che, der durch die blof3e Zusammenfiigung der Einzelbestandteile entstehe. Dar-
Uber hinaus finde diese Rechtsprechung auch deshalb keine Anwendung, weil das
Erfordernis einer akustischen und visuellen Abwandlung vom EuGH nicht naher be-
grundet worden sei und zudem im Widerspruch zur markenrechtlichen Spruchpraxis
in den Landern der EU stehe. Weder sei es erforderlich noch gerechtfertigt, der
Marke generell, also in jeglicher Wahrnehmungsform die Unterscheidungskraft ab-

zusprechen.

Die Schutzfahigkeit der Streitmarke kénne nicht schon deshalb verneint werden,
weil diese eine Abwandlung der Wortfolge ,VORHER NACHHER" darstelle, selbst
wenn man diese als schutzunfahig ansehe. Denn generell seien Abwandlungen
schutzunfahiger Bezeichnungen — sogar wenn der Verkehr eine inhaltliche Bezug-
nahme auf den Fachbegriff erkenne — schutzfahig, wenn dieser ein individualisie-
render Charakter zukomme, was vorliegend zutreffe. Visuell und — anders als das
DPMA meine — auch phonetisch werde die Abwandlung klar bemerkt. Dass die Ab-
wandlung bereits im Anmeldezeitpunkt fir die geléschten Dienstleistungen verwen-
det worden sei, sei unzutreffend und werde durch die Recherche des DPMA nicht
belegt. ,Nachhair* sei kein gebrauchliches oder Ubliches Wort der deutschen All-
tags- oder Werbesprache. ,Nachhair sei mit ,Nachhaar zu Ubersetzen, so dass
ganz offenkundig das Element weder in Alleinstellung noch in der Wortfolge
~VORHER NACHHAIR" einen klaren Bedeutungsgehalt aufweise. Es handle sich



vielmehr um eine ungewohnliche Grol3schreibweise und eine untbliche Zusam-
menschreibung eines deutschen und eines englischen Wortes und damit um ein
witziges, originelles Fantasiewort. Selbst wenn das Element ,HAIR" auf Friseur-
dienstleistungen anspiele, so weise die angegriffene Marke im Hinblick auf ihren
eigenschopferischen Gehalt einen individualisierenden Charakter auf. Die blof3e
maogliche Assoziation an die Aussage ,vorher nachher” reiche zur Versagung der

Unterscheidungskraft nicht aus.

Ohnehin zeige bereits die vom DPMA dargelegte Abfolge der Gedankenschritte, um
von ,VORHER NACHHAIR" zur Aussage ,Vorher nachher* und damit zu einem
werbelblich anpreisenden beschreibenden Sinngehalt zu kommen, dass der Ver-
kehr die Marke nicht unmittelbar, also nicht sofort und naheliegend beschreibend
auffasse. Die Schlussfolgerungen des DPMA setzten vielmehr eine analysierende
Betrachtung voraus. Hinzu komme, dass ,Vorher Nachher“-Vergleiche in vielen
Dienstleistungsbereichen zu finden seien. SchlielRlich differenziere das DPMA
rechtsfehlerhaft auch nicht zwischen den Dienstleistungen eines Friseursalons und
denjenigen eines Schonheitssalons. Anhaltspunkte dafir, dass die Streitmarke aus-
schlie3lich als werbliche Anpreisung gesehen werde, seien nicht zu sehen. Die vom
DPMA aufgefihrten Verwendungsbeispiele seien unbehelflich, weil sie entweder
keinen Bezug zu dem in Rede stehenden Markenbegriff aufwiesen, eine kennzei-
chenmaliige Nutzung zeigten oder undatiert seien und daher nicht erkennen liel3en,
ob die Internetseiten in dieser Form tatsachlich schon vor 2013 existiert hatten.

Die Beschwerdefuhrerin und Markeninhaberin beantragt sinngemal,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
13. Dezember 2017 aufzuheben und den Antrag auf Teilldschung der
Marke 30 2013 000 223 zuriickzuweisen;

2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.



Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemalrs,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass die Beschwerdeflhrerin bereits Inhaberin einer im Jahr
2006 registrierten Wort-/Bildmarke mit der Angabe ,VORHER NACHHAIR" gewe-
sen sei, die aber wegen Nichtverlangerung der Schutzdauer geléscht worden sei.
Die Beschwerdefiihrerin habe sich mit der verfahrensgegenstandlichen Marke fur
ein rein beschreibendes Wortzeichen entschieden und dafir ihre grafisch ausge-
staltete, unterscheidungskraftige Marke aufgegeben. Bei der Angabe ,vorher-nach
her" handle es sich namlich um eine im kosmetischen Bereich gangige Aussage.
Phonetisch sei die angegriffene Marke von dieser gangigen Bezeichnung nicht zu
unterscheiden. Es gebe mehrere inlandische Friseurgeschafte mit dem gleichen
Namen. Auch dies zeige, dass es sich um eine ubliche und nicht unterscheidungs-

kraftige Bezeichnung handle.

Zusammen mit der Terminsladung vom 11. M&rz 2020 sind den Verfahrensbeteilig-
ten Rechercheunterlagen des Senats Ubermittelt worden. Im Rahmen der Aufhe-
bung des Termins zur mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihr Einver-

stéandnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage erklart.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die nach 8§ 66 MarkenG zuladssige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der
Sache keinen Erfolg, denn die Marke VORHER NACHHAIR ist im angegriffenen
Umfang entgegen 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabtei-
lung 3.4 des DPMA hat die Loschung der Markeneintragung fur die Dienstleistungen



aus der Klasse 44 wegen Nichtigkeit daher zu Recht angeordnet (88 50 Abs. 1,
Abs. 2, 54 MarkenG).

A) Da der Loschungsantrag am 25. November 2016 gestellt worden ist, ist gemaR
§ 158 Abs. 8 MarkenG auf das vorliegende Verfahren § 50 Abs. 2 MarkenG in der
bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

Dem in ihrer Begrindung konkret auf die Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 MarkenG gestutzten und auch ansonsten nach 88 54, 50 MarkenG zul&s-
sigen Loschungsantrag der Beschwerdegegnerin hat die Markeninhaberin und
Beschwerdefuhrerin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2
MarkenG widersprochen, so dass die Voraussetzungen zur Durchfiihrung des

Loschungsverfahren gemal 8 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG vorliegen.

B) Furdie absoluten Loschungsgrinde nach 8 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine
Léschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den
jeweils maf3geblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die
Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestande des § 8 Abs. 2 MarkenG
verstofR3en, kann eine Ldschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis
sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2014, 565 (Nr. 10)
— smartbook; GRUR 2014, 483 (Nr. 22) —test; GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) — Aus
Akten werden Fakten) bestanden hat als auch — soweit es um die Tatbestande nach
88 Abs.2 Nr.1-9 MarkenG geht— im Zeitpunkt der Entscheidung tber den
Léschungsantrag noch besteht (8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Fest-
stellung, auch unter Bericksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von
Amts wegen zusatzlich ermittelten Unterlagen, nicht méglich, muss es — gerade in
Grenz- oder Zweifelsfallen — bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Be-
wenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 — Salatfix).
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In Beachtung dieser Grundséatze liegen die Voraussetzungen fur die Loschung der
Marke VORHER NACHHAIR fur die beschwerdegegenstandlichen Dienst-
leistungen nach 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender

Unterscheidungskratft vor.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistun-
gen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuUGH GRUR 2015,
1198 (Nr. 59) — Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411 (Nr. 10) — #darferdas? Il; GRUR
2018, 301 (Nr. 11) — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) — OUI, je-
weils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-
identitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten
(EuGH GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; GRUR 2010, 228 (Nr. 33) — Vor-
sprung durch Technik; BGH a. a. O. — #darferdas? II; a. a. O. — OUI). Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein grol3ziigiger Maf3stab anzulegen,
so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das
Schutzhindernis zu tUberwinden (BGH a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke). Aller-
dings gilt es zu berlcksichtigen, dass aus Grinden der Rechtssicherheit und der
ordnungsgemafen Verwaltung die Prifung jeder Anmeldung nicht nur umfassend,
sondern auch streng sein muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken
zu verhindern (vgl. zuletzt EUGH GRUR 2019, 11 94 (Rn. 28) — #darferdas?); ent-
sprechendes gilt im Loschungsverfahren. Ebenso ist zu berticksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 53) — Henkel; BGH
a. a. O. (Nr. 15) — Pippi-Langstrumpf-Marke).
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Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist
(vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR
2014, 376 (Nr. 11) — grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Dariiber hinaus kommt nach
standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender
Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46)
— Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) — Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186
(Nr.30 und Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr.12)
— DusseldorfCongress; GRUR 2014, 569 (Nr. 14) — HOT; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9)

— Starsat).

2. Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft genigt
und genugte die angegriffene Marke fur die Dienstleistungen der Klasse 44 ,Dienst-
leistungen eines Friseursalons; Dienstleistungen von Schodnheitssalons® bereits
zum Anmeldezeitpunkt im Januar 2013 nicht. Denn das beschwerdegegen-
stéandliche Zeichen VORHER NACHHAIR vermittelt den angesprochenen
Verkehrskreisen lediglich die gangige, werblich anpreisende Sachaussage ,vorher-
nachher* in einer abgewandelten Form, wobei die Art der Abwandlung ihrerseits

werbeublich und abgegriffen ist.

a) Der Beschwerdefihrerin ist darin zuzustimmen, dass sich die Streitmarke

nicht in der bloRen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe erschopft.
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Vielmehr handelt es sich zunachst um eine ungewoéhnliche Kombination, denn dem
deutschen Adverb ,Vorher* folgt das in der deutschen Sprache nichtexistierende
Wort ,Nachhair“. Das im zweiten Wort enthaltene Element ,hair* ist zwar — vor allem
im Kontext mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen — ohne weiteres als
englisches Wort fur ,Haare" zu erkennen, so dass der Gesamtbegriff darauf anspie-
len mag, dass die Dienstleistungen sich irgendwie mit Haaren befassen. Im Sinne
von ,Vorher-Nachhaare" ergibt sich allerdings keine sinnvolle Aussage, erst recht
weist die Marke in einer solchen Bedeutung weder einen beschreibenden noch

sonstigen Sachbezug zu den relevanten Dienstleistungen auf.

b) Allerdings wird das hier angesprochene allgemeine Publikum in der Angabe
,vorher Nachhair“ unschwer und ohne weiteres Nachdenken eine wortspielerische
Bezugnahme auf die Aussage ,vorher-nachher* erkennen. Die Endsilbe ,hair* Giber-
malt namlich die nahezu klangidentische deutsche Silbe ,her*.

Die Markenabteilung hat daher zu Recht geprift, ob die Streitmarke eine Abwand-
lung einer beschreibenden Angabe darstellt, d. h. ob es sich bei der zugrundelie-
genden Angabe ,vorher-nachher” um eine beschreibende, nicht unterscheidungs-
kraftige Aussage handelt und ob die Abweichung durch das Wortspiel individuali-
sierend, mithin  schutzbegrindend wirkt (vgl. hierzu  Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 194 ff).

c) Die Markenabteilung ist zutreffend davon ausgegangen, dass die zugrundelie-
gende Wortfolge ,vorher-nachher* auf dem hier relevanten Dienstleistungssektor

eine werbeubliche und dienstleistungsbezogene Aussage darstellt.

Das Wort ,vorher* bedeutet ,vor einem bestimmten, diesem Zeitpunkt, Ereignis,
Geschehen* und das Wort ,nachher” ,[unmittelbar] nach einem bestimmten

Geschehen, danach” (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de).
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In der hier betroffenen Beauty-Branche wird durch die Kombination dieser Adver-
bien in werbesprachlich-pragnanter Form darauf hingewiesen, dass durch die Inan-
spruchnahme der Dienstleistungen das Aussehen angepasst auf die Kundenwin-
sche und -bedurfnisse verandert bzw. verbessert wird. Die Rechercheunterlagen
der Markenabteilung belegen die ohnehin selbstverstandliche Erkenntnis, dass
Friseurleistungen wie auch Dienstleistungen von Schonheitssalons eine solche
Typ- bzw. Aussehensveranderung bezwecken und — wie die weiteren Anlagen im
angegriffenen Beschluss zeigen und auch nur zeigen sollen — hiermit vielfach
geworben wird. Anders als die Beschwerdefiihrerin meint, sind die Belege insoweit
daher nicht unbehelflich. Schliel3lich ist es Ublich, dass Friseure und (andere)
Dienstleister aus der Beauty-Branche z. B. durch eine Fotogalerie auf ihrer Internet-
seite  entsprechende Vorher-Nachher-Dokumentierungen zur  werblichen
Anpreisung ihrer Leistungen bereitstellen. Dies zeigen erganzend zu der Recherche
der Markenabteilung auch die vorab Ubersandten Belege des Senats (vgl.

Anlagenkonvolut 4 zur Ladung vom 11.03.2020).

Wegen der vielfachen Verwendung und Ublichkeit dieser ,vorher-nachher“-Aussage
und dem damit verbundenen Sachhinweis, dass die Inanspruchnahme der
Leistungen des Aussehens der Kundschaft (positiv) beeinflusst, wird das angespro-

chene Publikum der Wortfolge auch nur diese werbliche Anpreisung beimessen.

Der Umstand, dass Vorher-nachher-Vergleiche nicht spezifisch mit Friseur- und
Schonheitsdienstleistungen einhergehen, wie die Beschwerdefiihrerin einwendet,
sondern in vielerlei Dienstleistungsbereichen zu finden sind, wie z.B. im Bereich von
Diaten, Schonheits-Operationen oder Mébelaufarbeitung, Restaurierung etc., spielt
keine Rolle, denn die beschwerdegegenstandliche Marke ist nicht isoliert, sondern

in Bezug auf die hier in Rede stehenden Dienstleistungen zu beurteilen.

d) Die Markenabteilung hat des Weiteren durch ihre Recherche-Ergebnisse

nachgewiesen, dass im hier maf3geblichen Dienstleistungssektor die Ersetzung von
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Silben durch das englische Wort ,hair* (beispielsweise auch in den Aussagen ,vor-
hair nachhair Galerie* oder ,VORHAIR NACHHAIR FRISUREN®) haufig in Ge-
brauch ist und war und bereits zum Anmeldezeitpunkt nicht nur in der
Werbesprache zum Standard gehorte. Der Einwand der Beschwerdeflihrerin, den
Recherchebelegen des DPMA sei nicht zu entnehmen, dass diese bereits vor dem
Anmeldezeitpunkt existierten, verfangt nicht. Bei ihrer Recherche hat die Marken-
abteilung die Suchfunktion derart voreingestellt, dass nur Ergebnisse vor dem
16. Januar 2013 angezeigt werden; dem entsprechend zeigen die Treffer
Uberwiegend konkrete Verwendungen mit einem Datum vor dem genannten

Zeitpunkt.

Erganzend zu den Nachweisen in dem angegriffenen Beschluss wird die Ublichkeit
des Wortspiels belegt durch einen Artikel aus dem Jahr 2008 (vgl. Anlage 1 zur
Ladung vom 11.03.2020), der sich mit Namen fur Friseursalons beschéftigt. Dort
wird u. a. folgendes erlautert: ,Jedenfalls wird das Haar mit den sich (halbwegs)
reimenden Worten oder auch nur Buchstaben ,her”, ,air“, ,Herr", ,A“, ,H* vermengt,
auf das etwas Lustiges herauskomme!®. Neben vielen weiteren finden sich in dem
Bericht Namen, die mit den Angaben ,Haar"/,Hair* spielen und die sprachliche und
werbliche Ublichkeit der Ersetzung von Silben verdeutlichen, wie z. B. Atmosphair,
Austrian Hairlines, Bel Hair, Coiffeur Hairlich, Die 4 Haareszeiten, element. HAAR,
Friseur Haartirlich, Friseur Hairmony, Haarakiri, Haarchitektur, Hairkules, Hairein-
spaziert u.v.m. Auch ein Bericht aus der SZ vom 17. Juni 2011 unter dem Titel ,Wie
hairlich* thematisiert kuriose Namen und Wortspiele rund um Friseursalons, bei-
spielsweise Uber das Haarstudio ,Hair.cooles® (Anlage 2 zur Ladung vom
11.03.2020).

Ungeachtet des Umstands, dass es sich bei den aufgeftihrten Beispielen vielfach
um eine kennzeichenmallige Verwendung handelt und unabhangig von der Frage,

ob die der Abwandlung jeweils zugrundeliegende Aussage selbst beschreibend ist,
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zeigen die vorgenannten Beispiele jedenfalls deutlich, dass die Ersetzung klang-
identischer oder klangahnlicher Silben durch ,Hair* werblich genutzt wird und dazu
dient, auf einen sachlichen Zusammenhang mit Friseur-Dienstleistungen bzw. im

weitesten Sinn mit Haaranwendungen hinzuweisen.

Die Recherche-Unterlagen lassen den sicheren Schluss auf ein solches
Verkehrsverstandnis zum Zeitpunkt der Markenanmeldung zu. Gleiches gilt auch
fur den Entscheidungszeitpunkt, denn das Wortspiel findet weiterhin breite
Verwendung, so dass insoweit nicht ein erneuter Wandel bzw. eine
(Zuruck)Veranderung des Verkehrsverstandnisses stattgefunden hat, wie die
Nachweise in Anlage 3 zur Ladung vom 11. Marz 2020 zeigen. Beispielsweise
finden sich dort in der Zeitschrift InStyle bei Vorstellung der Frisurentrends fir 2019
unter anderem folgende Ausfiihrungen: ,Unseren InStyle-Kollegen aus Australien
hat sie jetzt verraten, welche Frisuren-Trends dieses Jahr behairschen werden.”. In
einem Artikel vom Oktober 2019 Uber eine Haarspendeaktion fur krebskranke
Menschen ist zu lesen: ,Das ist HAIRausragend! Toll, dass so viele Leute

mitgemacht haben*.

Aus Vorgenanntem wird deutlich, dass es sich um ein gangiges und daher abgegrif-
fenes Wortspiel in verschiedensten Worten bzw. Wortkombinationen handelt. Dem
Publikum ist es so allgemein bekannt und nahegebracht, dass darin keine

spezifische Besonderheit mehr zu sehen ist.

e) Angesichts der vielfachen Verwendung des Wortspiels schon vor dem
Anmeldezeitpunkt und der Gewdhnung hieran wird der angesprochene Endverbrau-
cher — ohne gedankliche Zwischenschritte oder analytische Betrachtung — in
VORHER NACHHAIR das Wortspiel im zweiten Bestandteil erkennen, ohne
weiteres die Begriffsbildung als tbliche Abwandlung der Aussage ,vorher-nachher*
auffassen und zwanglos damit gleichsetzen. Er hat keinerlei Veranlassung, die
Streitmarke mit ,vorher-nachhaare” zu Ubersetzen, worauf die Markenabteilung zu-

treffend hingewiesen hat.
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f) In Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen steht damit
eine werblich anpreisende Sachaussage im Vordergrund. VORHER NACHHAIR
gibt einen Hinweis darauf, dass mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen eine
positive Veranderung des auf3eren Erscheinungsbildes — insbesondere der Haare
— verbunden ist. Dies gilt nicht nur in Bezug auf Friseurdienstleistungen; gleiches
gilt auch hinsichtlich der Dienstleistungen eines Schénheitssalons. Denn auch zu
deren Leistungsangebot gehdren Ublicherweise verschiedene Haarbehandlungen,

wie Schnitt, Farbung und Styling (Einflechten von Kunsthaar, Braids etc.).

9) Bei dem Markenwort handelt es sich nach alledem um eine Abwandlung, die
als solche wahrgenommen und in welcher der Verkehr ohne weiteres die ihm ge-
laufige sachbezogene und werbetlbliche Angabe ,vorher nachher* wiedererkennen

wird.

Von den von der Markeninhaberin zitierten Fallen zu schutzfahigen Abwandlungen
unterscheidet sich die Streitmarke im Hinblick darauf, dass die ,Abwandlung"“ selbst
gangig und werbedlblich ist und gerade nicht mehr individualisierend wirkt. Die in
diesem Zusammenhang aufgeworfene Frage, ob die Abwandlung sowohl in visuel-
ler wie auch klanglicher Hinsicht wahrgenommen werden muss, kann deshalb als

nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

h) Die Marke VORHER NACHHAIR konnte und kann damit in Bezug auf die be-
schwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen ihre Hauptfunktion, namlich den
Verkehrskreisen die Ursprungsidentitat der mit der Marke gekennzeichneten

Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfillen und ist nicht unterscheidungskréaftig.

3. Da die angegriffene Marke hiernach bereits nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
von der Eintragung ausgeschlossen war und ist, kann dahingestellt bleiben, ob wei-

tere Loschungsgriinde vorliegen.
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C) Die Festsetzung des Gegenstandswerts auf ... Euro durch das DPMA
begegnet keinen Bedenken. Die Markeninhaberin hat den Markenwert auf ...
Euro geschatzt. Zu Dauer und Umfang der Benutzung der angegriffenen Marke hat
die Markeninhaberin jedoch konkret nichts vorgetragen. Veranlassung, von dem im
Regelfall angenommenen Schéatzwert in Hohe von ... Euro abzuweichen, be-

stand daher fur die Markenabteilung nicht.

D) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgruinde fir die Auf-
erlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind. Der Kostenantrag der hier ohnehin unterlegenen Beschwerdefiih-

rerin war daher zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5.  der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder
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6.  der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundes-

gerichtshof zugelassene Rechtsanwéltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Hacker Meiser Akintche
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