BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 212/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 399 12 356.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter

Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 13. April 2000 und vom 5. Juli 2002 aufgehoben.

Griunde

Die Anmelderin hat die Darstellung

=




als sonstige Markenform fur ,Hosen, insbesondere Sport- und Freizeithosen ein-
schlie3lich Shorts” zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Marke hat sie
wie folgt beschrieben:

,Die Marke besteht aus drei im wesentlichen parallelen Streifen;
die Umrisse der Hose sind nur zur Verdeutlichung der Anbringung
der Marke auf Hosen eingezeichnet. Die Streifen verlaufen seitlich
an der Hose entlang, und zwar die ganze Beinldnge oder einen
Teil (wenigstens 1/3) davon und kontrastieren zur Grundfarbe der
Hose. Die Streifen kdnnen sowohl dunkel auf hellem Grund als
auch hell auf dunklem Grund in jeder beliebigen Farbstellung sein,
wobei die Streifen auch untereinander verschiedenfarbig sein
kénnen. Die Marke ist nicht beschrankt auf Hosen mit langen Bei-

nen; bei kurzen Hosen sind die Streifen entsprechend kirzer.*

Die Anmelderin hat die Anmeldung hilfsweise auch darauf gestitzt, dass die an-
gemeldete Kennzeichnung sich im Verkehr i.S.d. 8 8 Abs. 3 MarkenG durchge-

setzt habe, und sich hierzu auf zahlreiche Gerichtsurteile berufen.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
zwei Beschlissen vom 13. April 2000 und 5. Juli 2002, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung zuriickgewiesen. Zur Begriun-
dung ist ausgefuhrt, dass der Kennzeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S.d.
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, weil die Anbringung von drei Streifen auf Beklei-
dungssticken im Rahmen einer konkreten Aufmachung zwar herkunftshinweisend
sein konne, hierflr aber erforderlich sei, dass das Bildelement auf einem ganz be-
stimmten Warenteil in stets gleichbleibender Positionierung, in gleichbleibender
Grosse und in einem bestimmten farblichen Kontrast zum darunter befindlichen
Stoff in Erscheinung trete. Dies sei vorliegend jedoch nicht erfullt, weil die gleich-
bleibende Grosse der Streifen nicht gewahrleistet sei, da nach der eingereichten

Beschreibung verschiedene Langen der Streifen moglich seien und Angaben zu



der Breite der Streifen im Verhéltnis zueinander und der Gro3e der zwischen ih-
nen befindlichen Abstande fehlten; dartber hinaus sei nach der Beschreibung
auch nicht zwingend, dass sie parallel zueinander verliefen. Das Schutzhindernis
der fehlenden Unterscheidungskraft sei auch nicht durch die von der Anmelderin
geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung tUberwunden, weil eine Positionierung
von drei Streifen zumindest auf Sporthosen und anderen Sportbekleidungsstticken
nur in bestimmten konkreten Formen fir die Anmelderin bekannt sei, nicht aber fur
die von der Anmeldung erfasste beliebige Anbringung von drei Streifen auf Hosen;
etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den zahlreichen von der Anmelderin
vorgelegten Gerichtsentscheidungen, da sich diese nur auf konkrete Streifenfor-

men bezdgen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat
klargestellt, dass Gegenstand der Anmeldung allein die im Verkehr bekannte 3-
Streifen-Kennzeichnung der Anmelderin sein soll, die in den von ihr vorgelegten
Gerichtsentscheidungen streitgegenstandlich war, und hierzu folgende neue Be-

schreibung der Marke vorgelegt:

,Die Marke besteht aus drei parallelen gleich breiten zur Grund-
farbe kontrastierenden Streifen. Die Umrisse der Hose dienen nur
zur Verdeutlichung der Position der Marke auf der Hose und der

GrofRenverhaltnisse der Marke selbst.”

Die zulassige Beschwerde ist begriundet, weil der Eintragung des als sog. Positi-
onsmarke angemeldeten Zeichens nach der Anderung ihrer Beschreibung im Be-
schwerdeverfahren keine absoluten Schutzhindernisse nach 8§ 8 Abs. 2 MarkenG

mehr entgegenstehen.



Es kann dahinstehen, ob die angemeldete Positionsmarke schon von Haus aus
unterscheidungskréftig i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist, nachdem die Anmel-
derin im Beschwerdeverfahren ausdriicklich nur noch eine Eintragung der Kenn-
zeichnung als im Verkehr durchgesetzte Marke (8 8 Abs. 3 MarkenG) anstrebt.
Der Auffassung der Markenstelle, der angemeldeten Kennzeichnung sei die Ein-
tragung als im Verkehr durchgesetztes Zeichen zu versagen, kann allerdings nicht
gefolgt werden. Soweit sie hierzu ausgefihrt hat, die vorgelegte Beschreibung der
Marke gehe Uber die in den vorgelegten Urteilen streitgegenstandliche Kenn-
zeichnung hinaus, verkennt sie den Gegenstand der Anmeldung und die Bedeu-
tung der Beschreibung einer als ,,sonstige Aufmachung” (vgl. 8 3 Abs. 1 MarkenG)
angemeldeten sog. Positionsmarke. Nach den Rechtsprechungsgrundséatzen (vgl.
BPatGE 38, 262, 264 — roter Streifen im Schuhabsatz; BPatGE 40, 76, 79 — Zick-
Zack-Linie), von denen auch die Markenstelle ausgeht, ist der Anmeldung einer
Positionsmarke zwar eine Beschreibung beizufligen. Hierbei handelt es sich aber
nur um ein wesentliches Erfordernis der Anmeldung, nicht aber der angemeldeten
Marke selbst. Dies folgt schon daraus, dass die Beschreibung nicht in das Re-
gister eingetragen wird; vielmehr wird in dieses nach § 18 Nr. 6 MarkenV nur ein
Hinweis auf die bei den Anmeldeakten befindliche Beschreibung aufgenommen.
Dem Verkehr, insbesondere Mitbewerbern, ist somit eine Kenntnisnahme der Be-
schreibung nicht bereits durch Einblick in das Register (8 62 Abs. 3 MarkenG),
sondern nur im Rahmen der antrags- und kostenpflichtigen (vgl. 8 1 Abs. 2 Nr. 1
PatKostG i.V.m. Nr. 301 400 und 301 410 der Anlage zu § 2 Abs. 1 der DPMA-
Verwaltungskostenverordnung) Akteneinsicht (8 62 Abs. 2 MarkenG) im Dienstge-
baude des Patentamts (vgl. 8 48 Abs. 2 MarkenV) oder durch Erteilung einer Ko-
pie (8 48 Abs. 3 MarkenV) moglich. Die Beschreibung ist daher fur die Beurteilung
des Anmeldegegenstands selbst nicht maRRgeblich. Dementsprechend sind Anga-
ben in der Beschreibung, die mit dem angemeldeten Gegenstand nicht Uberein-
stimmen, insbesondere dessen Schutzumfang erweitern, fur die Prafung der
Schutzfahigkeit unbeachtlich (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 32
Rn. 51). Die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke durfte daher nicht

mit der Begrindung abgelehnt werden, dal3 die Beschreibung nicht diejenige



Kennzeichnung wiedergibt, auf die sich die von der Anmelderin zum Nachweis der
Durchsetzung eingereichten zahlreichen Gerichtsentscheidungen beziehen. Viel-
mehr hétte es hierzu der Feststellung bedurft, dass — unabhangig von ihrer Be-
schreibung — eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Positionsmarke in ih-

rer konkreten Darstellung nicht glaubhaft gemacht ist.

Sieht die Markenstelle — wie offensichtlich im vorliegenden Fall — zwischen der
eingereichten Beschreibung und der angemeldeten Positionsmarke einen Wider-
spruch (vgl. Althammer/Strébele, a.a.0.) und beseitigt der Anmelder nach der im
Gesetz ausdrtcklich hierfur vorgesehenen — hier aber nicht erfolgten — Beanstan-
dung diesen Mangel nicht, ist die Anmeldung gemaR3 § 36 Abs. 4 MarkenG aus
formalen Grinden zurtickzuweisen. Ob die vorliegend eingereichte Beschreibung
Uber die konkret beanspruchte Positionsmarke hinausging, bedarf im Beschwer-
deverfahren keiner Vertiefung mehr, nachdem die Anmelderin auf Hinweis des
Senats eine neue Beschreibung eingereicht hat. Da es sich bei der Beschreibung
einer Positionsmarke nicht um die unmittelbare Wiedergabe der beanspruchten
Positionsmarke selbst handelt, sondern sie nach § 65 MarkenG i.V.m. § 12 Abs. 3
MarkenV als blo3es Hilfsmittel (vgl. Althammer/Strobele, aaO, § 8 Rn. 38) lediglich
der Charakterisierung und Verdeutlichung der Anmeldung als sonstiger Marken-
form dient (vgl. BPatGE 42, 7, 9 — Positionierungsmarke), kann durch eine Ande-
rung der Beschreibung der Anmeldegegenstand selbst nicht berihrt, insbesondere
nicht in unzuladssiger Weise erweitert werden. Die neue Markenbeschreibung
dient vielmehr allein dem Ziel, die Charakteristika der unveranderten angemelde-
ten Positionsmarke sprachlich genauer zu bezeichnen. Danach ist nunmehr Klar-
gestellt, dass allein die Anbringung von drei parallelen gleich breiten Streifen an
der gesamten Lange der Seiten der beanspruchten Lang- oder Kurzhosen, die zur
Hosengrundfarbe farblich kontrastieren und deren Gesamtbreite deutlich geringer
ist als die Breite der Hose, vom Schutz umfasst sein soll. Damit hat die Anmelde-
rin einen maoglichen formalen Mangel, der nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG der

Eintragung entgegenstehen kdnnte, beseitigt.



Nach den von der Anmelderin eingereichten Unterlagen ist auch davon auszuge-
hen, dass sich die Positionierung von drei gleich breiten Langsstreifen auf dem
Seitenteil einer Hose zugunsten der Anmelderin im Verkehr durchgesetzt hat (8 8
Abs. 3 MarkenG). Danach gehen die Gerichte durchweg von einer sehr starken,
an BerUhmtheit grenzenden Verkehrsbekanntheit der hier als Positionsmarke be-
anspruchten Aufmachung aus (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 159 — Drei-Streifen-
Kennzeichnung). Diese gerichtsbekannte langjahrige und umfangreiche Benut-
zung und Bewerbung dieser Aufmachung reicht fur die Annahme einer Durchset-
zung aus, ohne dass es noch — wie die Markenstelle angenommen hat — zuséatz-
lich weiterer Belege anhand einer Meinungsumfrage bedurfte (vgl. EUGH MarkenR
1999, 189, 194 f. [Rz. 51 f] — Chiemsee; WRP 2002, 924. 930 [Rz. 60 ff] -
Philips/Remington).

Da somit die von der Markenstelle angenommenen Eintragungshindernisse nicht
mehr bestehen, waren auf die Beschwerde der Anmelderin die der Marke den
Schutz versagenden Beschlisse der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Schermer Prietzel-Funk Schwarz
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