BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 19/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 108 430.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters
Katker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty
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beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2019 wird
aufgehoben, soweit die Anmeldung fur die Waren der

Klasse 3: Praparate fur die Mundhygiene; Fahrzeugreini-
gungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreini-
gungs- und -poliermittel

zurlckgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zuriick-

gewiesen.

4. Der Antrag auf Rickzahlung der Teilungsgebthr wird als unzu-

lassig verworfen.

Grinde

Das Wortzeichen

Telemichel



istam 28. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 108 430.6 zur Eintragung als Marke
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register angemel-

det worden fur Waren der

Klasse 3: Praparate fur die Mundhygiene; Parfumeriewaren und Duftstoffe;
Korperreinigungspraparate; Korperpflegepraparate; Atherische Ole
und aromatische Extrakte; Raumduifte; Fahrzeugreinigungsmittel;

Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und -poliermittel.

Mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 hat die Markenstelle fur Klasse 3 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedurftigkeit
gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurlickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, ,Telemichel” sei die umgangssprachliche Bezeichnung fur
den im Stadtteil Sankt Pauli stehenden Heinrich-Hertz-(Fernseh-)Turm, der als
Wahrzeichen von Hamburg derzeit umgebaut und fiir die Offentlichkeit wieder zu-
ganglich gemacht werde. Unter dieser an die - volkstimlich ,Michel“ genannte -
Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis angelehnten Bezeichnung sei der Fern-
sehturm dem Verkehr auch bekannt, was aus der Internetrecherche und der tber-
regionalen Presseberichterstattung hervorgehe. Zudem werde der Begriff ,Tele®
nachweislich mit anderen volkstimlichen Fernsehturmbezeichnungen in Verbin-
dung gebracht, wie z. B. ,Telespargel* fur den Berliner Fernsehturm. Vor diesem
Hintergrund wirden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise das angemel-
dete Zeichen lediglich als Sachhinweis darauf verstehen, dass der als ,, Telemichel”
bekannte Turm bzw. dessen unmittelbare Umgebung die Verkaufs- und Angebots-
statte der beanspruchten Waren darstelle. Dies gelte umso mehr, als eine kinftige
Nutzung des Hamburger Fernsehturms auch fur Ladengeschéfte konkret angedacht
sei. Samtliche angemeldeten Produkte kénnten dort von Einzelhandelsbetrieben,
insbesondere Drogerien angeboten werden, die gegenwartig oder kiinftig am Ful3e
des ,Telemichel” oder in seiner nahen Umgebung angesiedelt seien. Da es sich um
einen touristischen Publikumsmagnet in einem urbanen Umfeld mit entsprechender

Infrastruktur handele, kdnne das durch die Sehenswiurdigkeit angelockte Publikum



als Laufkundschaft gewonnen werden. Ferner kdnnten die beanspruchten Waren
auf der Besucherplattform oder im Eingangsbereich des Turms als Souvenirs ver-
kauft werden, zumal berihmte Gebaude, insbesondere Fernsehtirme als Motive
auf den Produkten oder ihren Verpackungen abgebildet sein oder deren aul3ere
Form bestimmen kdnnten. Das angemeldete Zeichen sei daher auch zur Beschrei-
bung der Formgebung bzw. Art der Verpackung der in Rede stehenden Waren ge-
eignet. Eine Uber diese beschreibende Bedeutung hinausgehende Eigentiimlichkeit

bzw. Originalitat weise das sprachiblich gebildete Anmeldezeichen nicht auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, es han-
dele sich um ein Phantasiewort ohne beschreibenden Bezug zu den beanspruchten
Waren. Der Fernsehturm, auf den das Anmeldezeichen mdglicherweise hindeute,
eigne sich als technischer und touristischer Ort weder gegenwartig noch kunftig zur
Herstellung der fraglichen Produkte, bei denen es sich um Waren des laufenden
Verbrauchs handele, die keine Eigenschaften aufwiesen, fur die der ,Telemichel”
traditionell bekannt sei. Nach den Entscheidungen des Europaischen Gerichts
(EuG, Urt. v. 5. Juli 2016 - T-167/15) und des Europaischen Gerichtshofs (EuGH
GRUR 2018, 1146) zu ,NEUSCHWANSTEIN“ kdnne , Telemichel* aber auch als
Vertriebsort nicht auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren hinwei-
sen, weil dieser sich nicht dazu eigne, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder
Besonderheiten dieser Produkte zu bezeichnen. Der umgangssprachlich
»relemichel” genannte Heinrich-Hertz-Turm sei nicht wegen mdglicherweise dort
verkaufter Souvenirartikel bekannt, sondern wegen seiner architektonischen Einzig-
artigkeit in der Hamburger Skyline und moglicherweise zuklnftig wieder aufgrund
seiner Begehbarkeit als Aussichtsplattform fur Touristen. Da der Bestandteil , Tele*
als Abktrzung fur ,Television® die technische Hauptfunktion eines Fernsehturms
andeute und das Element ,Michel* als Anspielung auf die Hamburger Hauptkirche
verstanden werden kdnne, sei die angemeldete Wortkombination ,Telemichel” zur
betrieblichen Herkunftsunterscheidung geeignet. Es sei das Ergebnis einer unzu-

lassigen analysierenden Betrachtungsweise, wenn die umgangssprachliche Fanta-



siebezeichnung ,Telemichel* zunachst gedanklich mit der offiziellen Geb&audebe-
zeichnung ,Heinrich-Hertz-Turm* verknUpft, diesem dann eine Form bzw. ein Motiv
zugeordnet und sodann eine gedankliche Verknipfung der Gebaudeform mit der so
bezeichneten Ware vorgenommen werde. Da die Markenstelle die aktuelle Recht-
sprechung zu ,NEUSCHWANSTEIN" nicht beachtet und die Anmeldung utberwie-
gend zu Unrecht zurickgewiesen habe, liege ein schwerwiegender Begrindungs-

mangel vor, weshalb die Beschwerdegebihr zu erstatten sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

1. den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des DPMA vom

6. Dezember 2019 aufzuheben;

2. die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemal § 83 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG mit der Begrindung an, es liege ein mit dem NEUSCHWANSTEIN-
Fall vergleichbarer Sachverhalt vor, der zudem grundsatzliche Bedeutung habe,
weil es um die Auslegung der in der NEUSCHWANSTEIN-Entscheidung aufgestell-

ten Leitsatze und der Ausflllung ihrer Licken gehe.

Die Anmelderin ist mit gerichtlichem Schreiben vom 27. September 2021 unter Bei-
fugung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 19 — 61 GA) darauf
hingewiesen worden, dass der Eintragung des Anmeldezeichens flir die Waren
.Parfimeriewaren und Duftstoffe; Korperreinigungspraparate; Korperpflegeprapa-
rate; Atherische Ole und aromatische Extrakte; Raumdiifte* Schutzhindernisse ent-

gegenstunden.

Daraufhin hat sie beim DPMA mit Erklarung vom 18. Oktober 2021 die Teilung der
Anmeldung unter Abtrennung der vorgenannten Produkte beantragt. Nachdem sie

mit gerichtlichem Schreiben vom 10. November 2021 darauf hingewiesen worden



ist, dass diese Teilungserklarung fur unzuldssig erachtet werde, hat sie mit Schrift-
satz vom 7. Dezember 2021 die Ricknahme des Teilungsantrags erklart und bean-

tragt,

die Teilungsgebuhr zu erstatten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, hat aber nur im tenorierten Umfang Erfolg, weil inso-
weit die Schutzhindernisse des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vorliegen. Fur
die Ubrigen beanspruchten Waren stehen der Eintragung des angemeldeten Wort-
zeichens ,Telemichel” als Marke die Schutzhindernisse der Freihaltebedurftigkeit
gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb inso-
weit im Ergebnis zu Recht zuriickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbrin-
gung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Diese Bestimmung verfolgt das im Allge-
meininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder
mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben,
von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten,
frei verwendet werden kénnen und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem
Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 — Agencja



Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021, 1166 Rdnr. 13 f. — Black
Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 — Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Ver-
standnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen
Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723
Rdnr. 29 — Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 — Black
Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 — POST Il). Dabei ist auf das Verstandnis des
Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers als maf3gebliche Verkehrskreise zum
Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EUGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 — Bostongurka; a. a. O. — Windsur-
fing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 19 — Black Friday; a. a. O. — Stadt-

werke Bremen).

Ein Freihaltebedirfnis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die
Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Ver-
kehrsverstandnis bereits tatsédchlich fur die Merkmale der beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut
der Bestimmung ergibt, genigt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck
dienen kénnen. Ein Freihaltebediirfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung
der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche
Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534
Rdnr. 52 — Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rdnr. 32
— HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 — Campina Melkunie
[BIOMILD]; BGH a. a. O. — Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 — Stadtwerke Bremen).

b) Ausgehend von diesen Grundsatzen hat das angemeldete Wortzeichen
.relemichel” aus Sicht der angesprochenen breiten inlandischen Verkehrskreise
schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni 2019, ausschliel3lich aus einer Angabe

bestanden, die zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren aus dem



Bereich der Duft- und Korperpflegeprodukte, namlich ,Parfimeriewaren und Duft-
stoffe; Korperreinigungspraparate; Korperpflegepraparate; Atherische Ole und aro-

matische Extrakte; Raumdufte”, geeignet ist.

aa) Von den vorgenannten Waren werden breite Verkehrskreise, namlich sowohl
der normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige Durchschnitts-
verbraucher als auch der Fachhandel fur Drogerie- und Parfimeriewaren angespro-

chen.

bb) Die angemeldete Wortkombination , Telemichel* setzt sich aus den Bestandtei-

len ,Tele* und ,michel“ zusammen.

aaa) ,Tele"ist ein aus dem Griechischen stammendes Wortbildungselement mit der
Bedeutung ,fern, weit, in der/die Ferne“, wie z. B. ,Television®, ,Telekommunika-
tion“, ,Teleobjektiv’, ,Telearbeit* oder ,Telekolleg” (Duden, Das groRe Waorterbuch
der deutschen Sprache, Band 9, 3. Aufl. 1999, S. 3874).

bbb) ,Michel* ist die Kurzform des mannlichen Vornamens ,Michael®

(https://lwww.duden.de/rechtschreibung/Michel maennlicher Vorname; Duden, a.

a. O., Band 6, S. 2581), die Bezeichnung flr ,Deutscher* oder fur einen einfaltig-
naiven Menschen, wie in dem Ausdruck ,deutscher Michel” fir einen ,weltfremden,

unpolitischen, etwas schlafmitzigen Deutschen* (https://www.duden.de/recht-

schreibung/Michel Dummkopf Deutscher; Duden, a. a. O.). Ferner wird dieser

Name auch als volkstimliche Kurzform fir die Hauptkirche St. Michaelis in

Hamburg, dem bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt, verwendet.

ccc) Offenbar in Anlehnung daran wird der ,Heinrich-Hertz-Turm®, ein ca. 280 m
hoher Fernsehturm in Hamburg-St. Pauli, als weiteres bekanntes Wahrzeichen der

Stadt im Volksmund ,Telemichel* genannt.


https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_maennlicher_Vorname
https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_Dummkopf_Deutscher
https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_Dummkopf_Deutscher

cc) Das Anmeldezeichen besteht also aus dem volkstimlichen Namen des
Hamburger Fernsehturms, der auch in der Schreibweise ,Tele-Michel“ schon vor
dem Anmeldetag, dem 28. Juni 2019, verwendet worden ist, wie eine Internet-

recherche ergeben hat:

,Der Heinrich-Hertz-Turm — Hamburgs ,Telemichel” ... Der Hamburger Fernseh-
turm — im Volksmund auch ,Telemichel“ genannt — gehért zu den wichtigsten
Wahrzeichen der Stadt. ..."“ (22.01.2017, https://www.ndr.de/geschichte/Der-
Heinrich-Hertz-Turm-Hamburgs-Telemichel,fernsehturm184.html, Anlagenkon-
volut 1 zum ersten gerichtlichen Hinweis, im Folgenden genannte Anlagen bezie-

hen sich auf diesen gerichtlichen Hinweis);

.Heinrich-Hertz-Turm (Telemichel) in Hamburg - Das zurzeit héchste Gebaude
der Stadt Hamburg ist der Fernsehturm, der allerdings in Hamburg nur ,Tele-
Michel* genannt wird. ... Auch gibt es zur Zeit (Stand: August 2006) keinen

Betreiber fir den Restaurant-Bereich, ...“ (www.hummelexpress.de/Sehens-

w%FCrdigkeiten/ Fernsehturm/Heinrich-Hertz-Turm.html, Anlagenkonvolut 1);

.Fernsehturm Hamburg - Der Hamburger Tele-Michel - Der Fernsehturm als
hdchstes Gebaude der Hansestadt Hamburg pragt das Stadtbild als allgegen-
wartiger Gigant. Die Aussichtsplattform und das Dreh-Restaurant sollen ab 2023
wieder offnen. ... Der Fernsehturm als Orientierungspunkt in Hamburg - Der im
Volksmund als Tele-Michel bekannte Fernmeldeturm im Stadtteil St. Pauli ist als

Blickfang aus der Hansestadt nicht mehr wegzudenken.

(https://www.hamburg.de/fernsehturm, Anlagenkonvolut 1);

,0en Telemichel kaufen - Hamburger kdnnen ihr Wahrzeichen nun auch in Gold
kaufen und Gutes tun ... (Hamburger Wochenblatt Nr. 36 vom 6. September
2017, Anlagenkonvolut 1);


https://www.ndr.de/geschichte/Der-Heinrich-Hertz-Turm-Hamburgs-Telemichel,fernsehturm184.html
https://www.ndr.de/geschichte/Der-Heinrich-Hertz-Turm-Hamburgs-Telemichel,fernsehturm184.html
http://www.hummelexpress.de/Sehensw%FCrdigkeiten/%20Fernsehturm/Heinrich-Hertz-Turm.html
http://www.hummelexpress.de/Sehensw%FCrdigkeiten/%20Fernsehturm/Heinrich-Hertz-Turm.html
https://www.hamburg.de/fernsehturm
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,Hamburger Fernsehturm - ein Wahrzeichen der Hansestadt - Der Hamburger
Fernsehturm ist nicht nur ein Wahrzeichen, das die Kulisse der Stadt pragt, son-
dern auch das hochste Bauwerk seit seiner Erdffnung 1968. Benannt wurde der
Turm nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz — die Hamburger selbst
nennen ihn liebevoll Telemichel. ...* (https://ahoihamburg.de/fernsehturm/, Anla-
genkonvolut 3).

dd) Fernsehtirme sind funktionsbedingt schlanke, hohe Bauwerke, die oft optisch
auffallig aus dem Stadtbild herausstechen und haufig als Wahrzeichen der jeweili-
gen Stadt angesehen werden. Da sie meistens fur Besucher zugénglich sind und
wegen ihrer Hohe eine besonders gute Aussicht bieten, sind sie zugleich eine
Besucher- bzw. Touristenattraktion. In Deutschland sind der Berliner Fernsehturm,
der Berliner Funkturm, im Volksmund ,Langer Lulatsch* genannt, der Minchener
Olympiaturm und der Frankfurter Europaturm bekannt. International stellen bei-
spielsweise der CN-Tower in Toronto und die Fernsehtlirme von Moskau, Tokio und

Shanghai Touristenattraktionen dar (Anlagenkonvolut 2).

ee) Die charakteristische Form solcher Wahrzeichen und Sehenswirdigkeiten
weisen auch Waren und Verpackungen auf dem Gebiet der Duft- und Korperpfle-

geprodukte auf.

aaa) Flussige ParfiUmeriewaren, Duftstoffe, &atherische Ole und aromatische
Extrakte werden in entsprechend gestalteten Flakons oder anderen Glasbehaltern
angeboten. Beispielsweise wurden schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni
2019, Herren- und Damendurfte in Glasflaschchen in der verkleinerten Form des
Berliner Fernsehturms verkauft, wobei auch in der Warenbeschreibung auf diese

besondere Gestaltung hingewiesen wird:

.... Im stilvollen, matt-schwarz veredelten Fernsehturm-Glasflakon und in edler

schwarz-metallener Verpackung ist das Eau de Toilette ein zusatzlicher Hingucker.


https://ahoihamburg.de/fernsehturm/
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BREATH OF BERLIN — so atemberaubend wie die Hauptstadt selbst!* (August
2018, www.douglas.de/de/p/30010442847?trac=de ..., Anlagenkonvolut 4).

bbb) Auch ein Raumduft in einer Glasflasche mit der Zeichnung des Berliner Fern-
sehturms auf ihrem groR3flachigen Etikett ist vor dem Anmeldezeitpunkt erhaltlich

gewesen:

.Feelberlin“: So duftet die Gro3stadt — Wie riecht eigentlich Berlin? Da gibt es un-
terschiedliche Ansichten, und nicht alle sind schmeichelhaft. Die Naturduft-Manu-
faktur hat ihre eigene Vorstellung — und das Raumspray ,Feelberlin® kreiert. Der
Duft? Dynamisch, spritzig und ziemlich multikulti. ,Feelberlin“ mit atherischen Olen
... Als Symbol auf den Flakons dient eine Zeichnung des Berliner Fernsehturms. ...“
(16. Juni 2018, Anlagenkonvolut 4).

ccc) Kaorperreinigungs- und Korperpflegepraparate konnen ebenfalls entweder in
entsprechend geformte Glas- oder Plastikbehéltnisse geflllt werden, selbst die
Form eines Fernsehturms annehmen oder einen entsprechenden Motivaufdruck
tragen. Beispielsweise gibt es mehrere Seifen in der Form verschiedener bekannter
Fernsehtiirme, mit Einpragung oder Motiv auf dem Seifenstlick selbst oder als

Abbildung auf der Verpackung:

~Sauber-Shower mit dem Seifen-Tower —S ... W ... (42) aus Prenzlauer Berg hat
eine Fernsehturm-Seife designt. 150 Gramm schwer und 20 Zentimeter grol3.
Der Fernsehturm duftet nach Zitrone, Shea Butter und Holz. Statt starrer Anten-
nenspitze baumelt eine knallrote Kordel auf der Kugel. Das Berliner Wahrzeichen
zum Einschdumen und Wohlfahlen! ...* (13. Mai 2014, www.bz-

berlin.de/berlin/mitte/sauber-shower-mit-dem-seifen-tower, Anlagenkonvolut 4);

,DUSCH- UND BADESEIFE FERNSEHTURM?® ... Die original Stuttgarter Fern-
sehturm-Seife mit wunderbar frischem Citrus-Bergamot Duft. 150 g reinstes

Dusch- und Badevergnigen kommen an der praktischen Kordel: Aufhangen,


http://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/sauber-shower-mit-dem-seifen-tower
http://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/sauber-shower-mit-dem-seifen-tower
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trocknen lassen, fertig! Nie wieder Seifenmatsch am Waschbecken. ...*
(www.0711store.de/de/dusch-und-badeseife-fernsehturm-p-966, Auszug aus

archive.org zum 8. Juli 2018, Anlagenkonvolut 4);

,=Handgemachte Seife Berliner Fernsehturm Figo Fago — Vegan Kanu Nature*
(www.ebay.de/itm/..., Anlagenkonvolut 4);

LAtelier Seifenzauber - Seife Berliner Fernsehturm (120g) ... aus einer schénen

Perspektive fotografiert und in Seife gebracht. ...* (Anlagenkonvolut 4);

~Stuttgarter Seifenmanufaktur ... Ganz Neu: Die 0711 Seife fur alle Stuttgart Fans
— mit Fernsehturm-Pragung. Ideal auch als Geschenk. ... (https://shop.stuttgar-
ter-seife.de/de/0711-seife.html, Auszug aus archive.org zum 14. August 2019,
Anlagenkonvolut 4).

ddd) Neben Fernsehtiirmen sind auch andere turmartige Sehenswurdigkeiten, wie
z. B. der Eiffelturm, regelmaf3ig Form von oder Motiv auf Duftflakons, Duftsteinen,
Cremetuben, Seifen oder (Raum-)Duftsprayflaschen (Anlagenkonvolut 5).

ff) Daher ist das angemeldete Wortzeichen ,Telemichel” in Bezug auf feste Korper-
reinigungs- und -pflegepraparate, wie z. B. Seifenstiicke, nur als eine unmittelbar
beschreibende Aussage Uber deren Form oder Motiv aufgefasst worden. Bei den

flussigen, gasférmigen, creme- oder pulverférmigen Duft-, Kérperreinigungs- und -

pflegeprodukten, die nur in Flakons, Plastikflaschen, Glas- oder Plastiktiegeln, Glas-
oder Plastikdosen oder Ahnlichem gehandelt werden, hat das Anmeldezeichen
lediglich die Form oder das Motiv dieser Behaltnisse angegeben. Ferner hat es bei
allen beanspruchten Waren auch das auf der Verpackung abgebildete Motiv benen-
nen konnen. Das angemeldete Wortzeichen ,Telemichel* ist somit aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise schon am Anmeldetag geeignet gewesen, die
Form oder das Motiv der in Rede stehenden Waren der Klasse 3 oder deren

Behéltnisse oder Verpackungen anzugeben (vgl. BPatG 26 W (pat) 503/12


http://www.0711store.de/de/dusch-und-badeseife-fernsehturm-p-966
http://www.ebay.de/itm/

-13 -

— Margerite; 29 W (pat) 41/12 — CAMOMILLA; 26 W (pat) 16/15 — Spider Bottle;
28 W (pat) 523/12 — Marchenprinzen). Wie das Ergebnis der Senatsrecherche
gezeigt hat, ist die aulBere Form und Ausgestaltung der Ware oder
Warenverpackung fur Duft- und Korperpflegeprodukte ein Merkmal, das vom

Anbieter hervorgehoben wird und bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen kann.

gg) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es fur die Be-
grindung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedurf-
nisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in wel-
chem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem An-
meldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genugt, wie sich schon aus
dem Wortlaut des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck dienen

kann.

hh) Da das Anmeldezeichen einen bekannten, volkstimlichen Gebdudenamen wie-
dergibt, fehlt es an einer ungewohnlichen Anderung, die hinreichend weit von der
Sachangabe wegfuihrt (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 - 100 — Postkantoor;
a.a. 0. Rdnr. 39 - 41 — Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2009, 949
Rdnr. 13 — My World). Von einer uniiblichen, fantasievollen Wortverbindung, die erst
nach analysierender Betrachtungsweise aufgrund mehrerer Gedankenschritte als
beschreibende Angabe verstanden wird, kann entgegen der Auffassung der Be-
schwerdefihrerin nicht ausgegangen werden. Da der Verkehrsteilnehmer das an-
gemeldete Wortzeichen ,Telemichel” als die volkstiimliche Bezeichnung des Ham-
burger Fernsehturms erkennt, der sich als Form oder Motiv der so gekennzeichne-
ten Duft- und Korperpflegewaren eignet, schliel3t er ohne analysierende Schritte auf

eine entsprechende Merkmalsangabe.

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters fiir die vorgenannten
Waren hat dem angemeldeten Wortzeichen ,Telemichel* zum Anmeldezeitpunkt
auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemaf § 8 Ab. 2 Nr. 1 MarkenG gefehilt.
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3. Fur die weiteren beanspruchten Waren der Klasse 3 ,Praparate fur die Mund-
hygiene; Fahrzeugreinigungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und
poliermittel” ist das angemeldete Wortzeichen , Telemichel“ weder freihaltebedurftig
(8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch vermittelt es den angesprochenen breiten
Verkehrskreisen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt,
noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Bei Behéltnissen oder Verpackungen dieser Waren legt das Publikum
keinen Wert auf Formen oder Motive bekannter Sehenswiurdigkeiten. Daher werden
sie regelmanig weder entsprechend gestaltet noch erwartet der Verkehr bei den mit
»relemichel” gekennzeichneten Reinigungsmitteln eine entsprechende Ausstattung.

1. Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr gemal § 71 Abs. 3 MarkenG
hat keinen Erfolg

a) Die Ruckzahlung ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebuhr unter
Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalles und bei Abwagung der Interessen
des Beschwerdeflhrers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig ware.
Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rickzahlungsgrund. Es missen auch hier
besondere Umstéande hinzukommen. Billigkeitsgrinde fir die Rickzahlung kénnen
sich insbesondere aus Verfahrensfehlern des DPMA wie der Verletzung rechtlichen
Gehors ergeben. Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die
Ruckzahlung nur dann, wenn die Rechtsanwendung als véllig unvertretbar er-
scheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amts-
praxis bzw. eine standige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (BPatGE 50,
54, 60 — Markenumschreibung; BPatG 30 W (pat) 20/08 — Signalblau und Silber;
26 W (pat) 20/15 — Goldkehlchen). Eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist
jedoch nicht veranlasst, wenn auch ohne ein Fehlverhalten der Markenstelle

inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen ware und deshalb ohnehin Beschwerde
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hatte eingelegt werden mussen, weil es in diesem Falle an der erforderlichen
Kausalitat des Fehlers der Markenstelle fir die Beschwerdeeinlegung fehlt (st.
Rspr.: BPatGE 30, 207, 210 f.; BPatG 25 W (pat) 566/17 — CE+). Letzteres ist hier
der Fall.

b) Es kann dahinstehen, ob die Begriindung des angefochtenen Beschlusses, in
der das Anmeldezeichen vorrangig als Hinweis auf eine Verkaufs- und Angebots-
statte angesehen worden ist, die EuGH-Entscheidung zu ,NEUSCHWANSTEIN"
(GRUR 2018, 1146) unberiicksichtigt lasst, zumal die Markenstelle ihre Entschei-
dung auch darauf gesttitzt hat, dass das angemeldete Wortzeichen die Formgebung
oder die Art der Verpackung der beanspruchten Waren unmittelbar beschreiben
kénne. Ohne ein etwaiges Fehlverhalten der Markenstelle ware fur die in Rede
stehenden Duft- und Kdrperreinigungs- und -pflegewaren im Ergebnis die gleiche
(Teil-)Zuruckweisungsentscheidung ergangen, weshalb die Anmelderin héatte
Beschwerde einlegen mussen. Es fehlt daher an der Kausalitat zwischen dem von
der Anmelderin angenommenen Fehlverhalten der Markenstelle und der Notwen-

digkeit der Beschwerdeeinlegung.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Teilungsgebuhr ist unzulassig.

Denn fur die Entscheidung Uber diesen Antrag ist das BPatG nicht zustandig. Der
Erstattungsantrag hat sich gegen die Stelle zu richten, an die die Teilungsgebuhr
gezahlt worden ist. Erst wenn das DPMA die Ruckzahlung ablehnt, ist hiergegen
Beschwerde zum BPatG gegeben (BPatG 6 W (pat) 23/98; 6 W (pat) 33/98

— Drehmomentubertragungseinrichtung).
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V.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83

Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder ist Uber eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden
(8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur
Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als
erforderlich zu erachten (8§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Der Senat weicht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht von der Entscheidung
des EuUGH zu ,NEUSCHWANSTEIN" (GRUR 2018, 1146) ab. Danach ist zum einen
die einer Ware zugedachte Funktion als Souvenir kein objektives, dem Wesen der
Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Kéaufers
abhangt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist (a. a. O. Rdnr. 44 f.). Zum
anderen stellt nach diesem Urteil der Vertriebsort keine fur die geographische
Herkunft beschreibende Angabe dar, weil der Ort des Verkaufs nicht dazu geeignet
ist, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten der Waren zu
bezeichnen, die — wie ein Handwerk, eine Tradition oder ein Klima, die einen
bestimmten Ort kennzeichnen — mit ihrer geographischen Herkunft verbunden sind
(a. a. O. Rdnr. 50).

In der vorliegenden Teilzurtickweisung der Beschwerde fur Duft- und Korperpflege-
waren hat der Senat weder auf die Warenfunktion als Souvenir noch auf den Ort der
Herstellung oder des Verkaufs der Produkte abgestellt, sondern nur geprift, ob die
Benennung eines konkreten Geb&udes, das das Wahrzeichen eine Stadt darstellt,
fur bestimmte Waren als Hinweis auf deren Form, Motiv oder Verpackungsge-
staltung aufgefasst werden kann. Damit handelt es sich um Merkmale, die in dem
vorgenannten EuGH-Urteil und der vorinstanzlichen Entscheidung des EuG (Urt. v.
5. Juli 2016 - T-167/15) gar nicht angesprochen worden sind, so dass die dort
aufgestellten Grundsatze unangetastet bleiben. Es ist auch nicht erkennbar, dass
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und inwieweit unter diesen Umstanden etwaige Licken zu schliel3en waren, die das
Urteil des EuGH offen gelassen hatte. Im Ubrigen ist der Senat entgegen der
Auffassung der Anmelderin nicht von einem ,analogen Sachverhalt* ausgegangen.
Die beiden Fallgestaltungen entsprechen sich nur insoweit, als sowohl die Marke
LJNEUSCHWANSTEIN“ als auch das Wortzeichen ,Telemichel” jeweils eine

bekannte Sehenswirdigkeit benennen.

Im Ubrigen hat der Senat bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit die vom EuGH

und BGH in standiger Rechtsprechung aufgestellten Mal3stdbe angelegt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehor versagt war,

4, eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder
6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zuge-
lassenen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Katker Dr. Rupp-Swienty

ob



