BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 57/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 29 887.8

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
Sitzung vom 10. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Strobele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse der
Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 27. Marz 2000 und 16. Januar 2002 aufgehoben,
soweit der angemeldeten Marke die Eintragung fur die Waren

"Polier- und Schleifmittel" versagt worden ist.

Im Gbrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

GEWEBE CONDITIONER

ist fur Waren und Dienstleistungen

"Wasch- und Bleichmittel und sonstige Mittel fir die Textilpflege;
Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen."

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch zwei Beschliisse, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, als beschreibende nicht unterscheidungskréftige und freihaltebedurf-

tige Angabe gemal} 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen.



"GEWEBE CONDITIONER" sei eine Wortschopfung aus dem deutschen Wort
"Gewebe" und dem englischen Begriff "conditioner" (= Weichspuler, Konditionier-
mittel), der schon auf den Gebieten der Haarpflege, bei Dusch- und Badeprépa-
raten sowie (Flissig-) Seifen Verwendung finde. Durch zahlreiche Interneteintrage
sei ferner belegt, dal’ der Begriff "Gewebe Conditioner" herstelleriibergreifend zur
Bezeichnung eines innovativen Wéaschepflegeprodukts eingesetzt werde, welches
in Weiterentwicklung der bisher bekannten Weichspuler die Textilfasern glatten
und von innen revitalisieren solle, um das Buigeln zu erleichtern. Die Marke be-
schreibe damit treffend und naheliegend die Art und den Verwendungszweck der
beanspruchten Waren, welche samtlich einen unmittelbaren Bezug zur Reinigung
und Pflege von Textilien aufwiesen. In dieser Bedeutung sei der Begriff den maf3-
geblichen inlandischen Verkehrskreisen auch bekannt. Trotz der Kombination
zweier verschiedensprachiger Begriffe komme der beschreibende Aussagegehalt
unmilverstandlich zum Ausdruck, im tbrigen sei der Verkehr zunehmend an der-
artige deutsch-englische Wortkombinationen gewodhnt (zB Bahncard, Gesund-
heitscheck, Haarstyling etc). An der Marke bestehe demnach als beschreibende
Sachangabe ein Freihaltebedrfnis. Darlber hinaus fehle ihr die erforderliche Un-

terscheidungskratft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht im wesentlichen
geltend, die Marke sei unter Berucksichtigung der Rechtsprechungsgrundsatze
des Bundesgerichtshofs unterscheidungskraftig und nicht freihaltebedirftig. Die
Wortkombination "GEWEBE CONDITIONER" sei in bezug auf die angemeldeten
Waren nicht unmittelbar beschreibend, sondern ein mehrdeutiger und interpreta-
tionsbedurftiger Begriff ohne feststehende Bedeutung. Das englische Wort "condi-
tioner" kdnne nicht mit "Weichspuler" Gbersetzt werden. Der Fachbegriff im Engli-
schen sei hierfur "fabric softener". Aul3erdem handle es sich bei den Produkten,
die die Anmelderin unter der Marke vertreiben wolle, gar nicht um Weichspuler.
Man spreche vielmehr davon, dalR das Gewebe "ausgerustet” werde. Das inlandi-
sche Publikum kenne im tbrigen den Begriff "conditioner”, wenn tberhaupt, nur im

Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten, die aber einem anderen Warensektor



angehorten. Die von der Markenstelle angefihrten Internetausziige betrafen
uberwiegend eigene Produkte der Anmelderin. Ubrig bliebe nur die Verwendung
durch die Konkurrenzfirma H..., die naturgemal} versuche, die entwickelten
Neukreationen der Anmelderin zu verwassern. Auf die Eintragung der vergleichba-
ren Marke 1 158 549 "Oko-Softener" fiir identische Waren werde hingewiesen. An
der Marke bestehe auch kein Freihaltebedurfnis iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Da-
nach seien nur Gattungsbezeichnungen oder Bezeichnungen ausgeschlossen, die
zur Kennzeichnung von Waren der angemeldete Art im Verkehr Ublich geworden
seien (so ua BGH GRUR 2000, 722, 723 "LOGO"; GRUR 1997, 465, 467 "Bo-
nus"). Dies treffe aber fur die in bezug auf die angemeldeten Waren unbestimmte
und interpretationsbedurftige Bezeichnung "GEWEBE CONDITIONER" nicht zu.

Die Anmelderin beantragt (sinngeman),

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache nur in dem im Tenor genannten Um-
fang Erfolg. Fur die Gbrigen beanspruchten Waren hat die Markenstelle die An-
meldung zu Recht zuriickgewiesen. Insoweit steht auch nach Auffassung des Se-
nats der Eintragung der Marke das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2

MarkenG entgegen.

Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken dem Registerschutz nicht zu-
ganglich, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffen-
heit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen
dienen koénnen. Hierbei ist nicht erforderlich, da? es sich um eine Gattungsbe-



zeichnung oder um eine Bezeichnung handelt, die zur Kennzeichnung von Waren
der angemeldeten Art im Verkehr Ublich geworden ist. Die Regelung verbietet die
Versagung der Eintragung vielmehr auch schon dann, wenn die fragliche Be-
nutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung
aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl ua EuGH, GRUR 1999, 723, 726
"Chiemsee"; BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bicher fir eine bessere Welt"). Um eine
in diesem Sinn beschreibende freihaltebedurftige Sachangabe handelt es sich bei
der angemeldeten Marke.

Entgegen der Meinung der Anmelderin besitzt die Wortkombination "GEWEBE
CONDITIONER" fur die in Rede stehenden Waren einen eindeutigen, die Art oder
Beschaffenheit unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt. Das allgemein gelaufige
deutsche Wort "Gewebe" bezeichnet einen gewebten, textilen Gegenstand. Das
daran angefugte englische Substantiv "conditioner" hat gemal gangiger Eng-
lischworterbiicher die Bedeutung "Pflegespilung (fir Haare)" sowie "Weichspiler
(fur Wasche)" (vgl Pons, Grol3woérterbuch fur Experten und Universitat, Engl-Dt,
2001, S 166; Langenscheidt Worterbuch Englisch, Erster Teil, Engl-Dt, 1999,
S 126). Dem steht nicht entgegen, dafld es im Englischen fur "Weichspuler" auch
noch den Begriff "fabric softener" gibt. Im Zusammenhang mit Produkten, die der
Pflege von Gewebe dienen, erschliel3t sich damit die Bedeutung des Gesamt-
begriffs "GEWEBE CONDITONER" nachstliegend und eindeutig im Sinn von "Ge-
webe-Weichspller”, dh eines speziellen Weichspllers fur Gewebe.

In dieser Bedeutung ist die angemeldete Marke einem beachtlichen Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise, neben dem Fachverkehr (Hersteller und Héandler)
auch interessierten Verbrauchern, ohne weiteres verstandlich und kann deshalb
im inlandischen Geschaftsverkehr zur Beschreibung einschlagiger Produkte ein-
gesetzt werden. So wird der englische Begriff "conditioner” in Deutschland bisher
schon in der oben genannten Bedeutung "Pflegespulung” fir Haarpflegeprodukte
verwendet (vgl zB Raab/Kindl, Pflegekosmetik, Ein Leitfaden, 3. Aufl 1999, S 335:
" ...Die "Conditioners" sind unter den verschiedensten Bezeichnungen wie Haar-
spulung (hair-rinses), Kurspulungen oder Haarkuren mit unterschiedlichen Zu-
satzen erhaltlich. ..."). Es ist deshalb zu erwarten, daf} das Publikum die ihm aus
dem Bereich der Haarpflegeprodukte bekannte Bedeutung des Begriffs "Condi-
tioner" zwanglos auf entsprechende, in ihrer Wirkung vergleichbare Produkte (zB
Spulungen) im Bereich der Gewebe- bzw Textilpflege tbertragen wird.



Abgesehen davon wird, worauf im Erinnerungsbeschlul3 unter Beifligung von ein-
schlagigen Fundstellen aus dem Internet zutreffend hingewiesen wurde, die kon-
kret angemeldete Begriffszusammenstellung "Gewebe Conditioner” im Verkehr zur
beschreibenden Bezeichnung einer bestimmten Art von Waschepflegeprodukten
bereits verwendet. Eine Verwendung der Bezeichnung erfolgt dabei nicht nur
durch die Anmelderin selbst fur ihr Eigenprodukt, den Gewebe Conditioner Lenor
Downy, sondern auch fir Produkte Dritter und zwar aul3er fir den Gewebe-Condi-
tioner Vernel Soft & Easy der Firma H... (vgl in der Anlage zum Erinnerungs-
beschlu®) auch noch fur den Domol Gewebe Conditioner (Rossmann) (vgl die der
Anmelderin vom Senat Ubersandte Internet-Seite www.dooyoo.de). Weiterhin wird
im Internet in diversen (Haushalts-) Tips, Ratgebern ua die Begriffsbildung "Ge-
webe Conditioner" von neutraler Seite jeweils eindeutig als beschreibende Be-
zeichnung fir eine neue Generation von Weichspulern gebraucht. So finden sich
zB auf der (der Anmelderin vom Senat Ubersandten) Internet-Seite www.swr.de in
dem Haushaltstipp des Sudwest Fernsehens die Erlauterungen zum "Unterschied
Weichspuler — Gewebeconditioner" sowie auf der (ebenfalls Ubermittelten) Inter-
net-Seite www.dm-drogeriemarkt.de unter der Rubrik "Weichspller, Hygienespiler
& Co." die Ausfihrungen zu "Gewebe-Conditioner”, wo es ua heil3t "Diese neue
Generation der Weichspuler haben die gleiche Wirkungsweise wie die herkommli-
chen.”

In der dargelegten, im Verkehr bereits verwendeten und verstandlichen Bedeutung
eines (speziellen) Gewebe-Weichspilers kann die Begriffsbildung "GEWEBE
CONDITIONER" auch zur Beschreibung der konkret mit der Anmeldung bean-
spruchten Waren, mit Ausnahme der im Tenor genannten, dienen und ist demge-
maf nach der Vorschrift des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen. Bei den betroffenen Waren kann es sich zum Teil um Weichspuler
handeln, insbesondere bei den "sonstigen Mitteln fur die Textilpflege”, fur welche
die Marke eine Gattungsbezeichnung darstellt. In bezug auf die Ubrigen Waren,
"Wasch- und Bleichmittel fur die Textilpflege, Putz-, Fettentfernungsmittel und
Seifen”, die alle dem Bereich der Gewebe- bzw Textilpflege angehéren und einen
sog "Gewebe Conditioner" als kombinierten Wirkstoffbestandteil enthalten kénnen,
fungiert die Anmeldemarke als Beschaffenheitsangabe.



Eine andere rechtliche Beurteilung ergibt sich insoweit schlie3lich nicht aus der
von der Anmelderin angefiihrten Markeneintragung 1 158 549 "Oko-Softener" fir
Waren der Klasse 3. Aus der Eintragung vergleichbarer oder selbst gleicher Mar-
ken kann namlich auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrund-
satzes (Art 3 GG) kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der
Entscheidung Uber die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, son-
dern um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl ua BGH GRUR 1997, 527,
529 "Autofelge"; BIPMZ 1998, 248, 249 "Today"). Weiter muf3 die Beachtung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmalRligen
Handelns im Einklang gebracht werden, das besagt, dal’ sich niemand auf eine
fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (vgl EuG
MarkenR 2002, 260, 266 "SAT. 2").

Stattzugeben ist der Beschwerde jedoch, soweit die Anmeldung fur die Waren
"Polier- und Schleifmittel" zuriickgewiesen wurde. In bezug auf diese Waren weist
der Begriff "GEWEBE CONDITIONER" keinen erkennbar beschreibenden Bezug
auf, da diese ihrer Art nach keine Mittel sind, die zur Behandlung von gewebten
Gegenstanden eingesetzt werden. Mangels eines unmittelbar beschreibenden
Begriffsinhaltes steht der Eintragung der angemeldeten Marke daher diesbezlg-
lich nicht das Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Desglei-
chen fehlt der angemeldeten Marke insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft gemaR § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Dr. Strobele Guth Kirschneck
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