BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 57/08 Verkindet am
22. September 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 65 387.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck

und Eisenrauch auf die mundliche Verhandlung vom 22. September 2009

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 2. November 2005 als Bildmarke angemeldete Darstellung

PARFUM O-U-T-L-E-T

ist fir Waren in den Klassen 3 und 25 sowie Dienstleistungen in Klasse 44 be-

stimmt.

Seitens der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts ist
die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung (gem. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und
2 MarkenG) in einem ersten Beschluss vom 15. Februar 2007 teilweise, namlich
fur die Waren

~Zahnputzmittel; Seifen; Parfimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, insbesondere Abschminkmittel, Adstringenzien, Allaunsteine,
Ambra, Anti-Transpirantien, Augenbrauenkosmetika, Augenbrauenstifte, Avivage-
seifen, Badesalze, Bimsstein, Bleichcreme fur die Haut, Bleichmittel, Deodorants,
desinfizierende Seifen, desodorisierende Seifen, Duftholz, Duftstoffe, Duftwasser,
Eau de Javel, Enthaarungsmittel, Enthaarungswachs, Farbstoffe fur die Kosmetik,
Fette fur kosmetische Zwecke, Geraniol, Grundstoffe fir Blumenparfums, Haarfar-
bemittel, Haarwasser, Hautcreme, Hauptpflegemittel, Jasminél, Klebstoffe fur
kosmetische Zwecke, Klebstoffe fir kinstliche Wimpern, Kélnisch Wasser, Kos-

metika, Kosmetik-Necessaires, Kosmetikstifte, kosmetische Badezusatze, kosme-



tische Schlankheitspraparate, kinstliche Nagel, kinstliche Wimpern, Lavendeldl,
Lavendelwasser, Lippenstifte, Lotionen flr kosmetische Zwecke, Make-up, Man-
delmilch fir kosmetische Zwecke, Madelol, Mandelseife, Moschus, Mundpflege-
mittel (nicht fir medizinische Zwecke), Nagellack, Nagelpflegemittel, Neutralisie-
rungsmittel fir Dauerwellen, Ole fur kosmetische Zwecke, Parfiimeriedle, Par-
fums, Pfefferminz fur Parfumeriewaren, Pfefferminzessenz, pflanzliche Aroma-
stoffe (atherische Ole), Pomaden fiir kosmetische Zwecke, Potpourries, Praparate
fur die Trockenreinigung, Rasiermittel, Rasierseife, Rasiersteine, Rasierwasser,
Réauchermittel, Reinigungsmilch, Rosendl, Schminke, Schminkmittel, Schminkpu-
der, schweiBhemmende Seifen, Seifen, Shampoos, Sonnenschutzmittel, Toilet-
tenmittel, Toilettenseifen, Toilettenwasser, Tucher (getrdnkt mit kosmetischen Lo-
tionen) Vaseline, Watte, Wattestdbchen, Wimpernkosmetika, Wimperntusche,

Haarwasser*

als nicht unterscheidungskraftig (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurickgewiesen wor-

den.

Die Einzelworter "Parfum™ und "Outlet” (= Verkaufsstelle) seien Teil der deutschen
Umgangssprache. Sogenannte Outlets (meist als Factory Outlets bezeichnet)
gebe es in den verschiedensten Branchen (wie z. B. Mode, Schuhe, Schmuck,
Porzellan und Glas, Lebensmittel, Sport, Kosmetik und Parfum; unter Hinweis auf
Internet-Seiten, 13 Bl.). In der Gesamtheit liegt daher die Bezeichnung einer Ver-
triebsstatte vor, wobei es nicht uniblich sei, dass in einem Verkaufsbereich neben
Parfum auch weitere kosmetische Produkte angeboten wirden. Die graphische
Ausgestaltung sei nicht geeignet, ein Mindestmald an Unterscheidungskraft zu
bewirken. Die kleinen schwarzen, zwischen den Einzelbuchstaben von ,OUTLET"
stehenden Quadrate dienten nur zur Hervorhebung und stellten ein gebréauchli-

ches Mittel der Werbegraphik dar.

Die Erinnerung der Anmelderin ist durch Beschluss der Markenstelle vom

29. April 2008 zuriuckgewiesen worden. Die Erinnerungspruferin - eine Beamtin



des hoheren Dienstes - vertieft die Argumentation des Erstbeschlusses. Die an-
gemeldete Wortkombination sei fur inlandische breite Verkehrskreise ohne weite-
res verstandlich. Ihr werde der Sinngehalt entnommen, dass die in Frage stehen-
den Produkte in einem (meist finanziell guinstigeren) Werksverkauf erworben wer-
den konnten. Samtliche zurtickgewiesenen Waren, auch soweit sie nicht unbe-
dingt Parfimstoffe enthielten, gehdrten zum Parfimeriebedarf. Folglich vermittele
der Markenbegriff keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern be-
schreibe den Vertriebsort und die Art der Waren. Die graphische Gestaltung sei
nicht geeignet, der Marke eine besondere Eigenart zu verleihen (unter Hinweis auf
den Beschluss des BPatG vom 04.02.1998, 27 W (pat) 56/96 - K.U.L.T.,
GRUR 1998, 1023 = BPatGE 39, 256). Dem Erinnerungsbeschluss waren weitere
Intenet-Seiten (2 Bl.) beigefugt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie be-

antragt (sinngemal),

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 15. Februar 2007 und vom

29. April 2008 im Umfang der Versagung aufzuheben.

Zur Begriindung bezieht sich die Anmelderin auf ihr Vorbringen im patentamtli-
chen Verfahren. Die "K.U.L.T."-Entscheidung des Bundespatentgerichts sei mit
dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Die nur im zweiten Wortbestandteil zwi-
schen den Einzelbuchstaben in mittlerer H6he angebrachten Kastchen stellten ein
gestalterisches Element dar, welches mit den im FulRbereich von Buchstaben an-
gebrachten Abkirzungspunkten nicht vergleichbar sei. Zudem habe sie - die An-
melderin - einen besonderen Schrifttyp gewéhlt und ihr Zeichen als Wort-Bild-
Kombination angemeldet. Ergdnzend wird auf die registrierte Wort-/Bildmarke
399 28 035 "OUTLET HOUSE" hingewiesen.



Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der als Marke angemeldeten Darstellung fehlt hinsichtlich der beschwerdegegen-
standlichen Waren in Klasse 3 jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren (oder Dienstleistungen) als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z.B. EuGH
GRUR Int. 2005, 135, Nr.29 - Maglite; BGH GRUR 2009, 411, Nr.8
- STREETBALL; GRUR 2009, 952, Nr.9 - DeutschlandCard). Denn die Haupt-
funktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitéat der gekennzeichneten
Waren (oder Dienstleistungen) zu gewahrleisten. Die Unterscheidungskraft einer
Marke ist im Hinblick auf jede der beanspruchten Waren zu beurteilen, wobei es
auf die Anschauung der mal3geblichen Verkehrskreise ankommt. Dabei ist auf die
mutmallliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksa-
men und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustel-
len (vgl. Strobele in: Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,, 8 8 Rdn. 53, 81, 83

m. w. Nachw.).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen "PARFUM"
und "OUTLET" zusammen - wobei die Lesbarkeit des zweiten Wortes durch die
Untergliederung, d. h. die Kéastchen zwischen den Einzelbuchstaben, nicht er-
schwert ist -, deren Bedeutungsgehalt die Markenstelle zutreffend aufgezeigt hat.
Hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Die Mar-

kenstelle hat weiterhin anhand von Internet-Seiten belegt, dass sogenannte Out-



lets (Vertriebsstatten fur Werksverkaufe, Fabrikverkaufe) auf zahlreichen Waren-
gebieten verbreitet sind, u. a. fur Parfim und sonstige Kosmetikartikel, und auch
die Bezeichnung "Parfum Outlet" bereits tatsachlich in Gebrauch ist. Auf die
Frage, ob diese Wortzusammenstellung unmittelbar warenbeschreibend (i. S. v.
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ist, kommt es bei der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft letztlich nicht an. Jedenfalls ist die Schlussfolgerung der Markenstelle nicht
zu beanstanden, der angemeldeten Bezeichnung werde fir Waren auf dem Kor-
perpflege- und Kosmetiksektor, selbst soweit diese im Einzelfall keine Parfim-
stoffe enthielten, kein Hinweis auf eine individuelle betriebliche Herkunft entnom-

men.

Die typographische und bildliche Ausgestaltung der angemeldeten Marke vermag
das erforderliche Mal3 an Unterscheidungskraft ebenfalls nicht zu bewirken. Zwar
kann eine Wort-/Bildmarke, deren Wortbestandteile nicht unterscheidungskréftig
sind, aufgrund der Gesamtgestaltung tGber Unterscheidungskraft verfigen, wenn
die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in de-
nen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Einfache graphische Gestaltungs-
elemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch héu-
fige werbemallige Verwendung gewohnt hat, reichen jedoch nicht aus, um in
Kombination mit nicht unterscheidungskraftigen Wortbestandteilen dem Gesamt-
zeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen (st. Rspr. des BGH; z.B.
GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2008, 710, Nr. 20 - VISAGE; GRUR 2009,
954, Nr. 16 - Kinder 111).

Vorliegend sind die Gestaltungselemente - wie die Markenstelle zutreffend erkannt
hat - einfach und unauffallig. Dies betrifft zunéchst die gewahlte Schrifttype, die
sich von einer der Ublichen Schriftarten in Versalien (z. B. Grotesk) nicht erkenn-
bar abhebt. Auch die Untergliederung des zweiten Wortbestandteils durch mittig
angeordnete kleine Kastchen stellt kein hinreichend ungewoéhnliches Gestaltungs-
element dar, welches dem Verkehr Anlass geben kdnnte, zu einem markenmafii-

gen Verstandnis des Gesamtzeichens zu gelangen. Angesichts des engen waren-



beschreibenden Bezugs der Wortbestandteile der angemeldeten Marke bedurfte
es erheblicher gestalterischer Elemente, damit der Verkehr im angemeldeten Ge-
samtzeichen von Haus aus (d. h. vor und unabhé&ngig von jeder Benutzung) einen
Herkunftshinweis sehen konnte (vgl. BGH GRUR 2009, 954, Nr. 17 - Kinder IlI).
Denn je verbreiteter und allgemein gelaufiger unmittelbar warenbezogen verwen-
dete Begriffe sind, um so hohere Anforderungen sind an die bildli-
che/typographische Gestaltung einer solche enthaltende Kombinationsmarke zu
stellen (vgl. BPatGE 36, 29 - Color COLLECTION; BPatG GRUR 1998, 401
- Jean's etc.). Dass die Untergliederung von Wodrtern - nach Einzelbuchstaben
ebenso wie nach Silben - nicht nur durch Punkte, sondern auch durch andere
Schriftzeichen (Quer- und Bindestriche sowie sonstige Symbole) - mithin auch, wie
hier, durch kleine Kéastchen - vollig werbedtblich ist, wurde bereits in der von der
Markenstelle genannten "K.U.L.T."-Entscheidung des Bundespatentgerichts
(GRUR 1998, 1023) festgestellt; diese Gepflogenheit besteht heute in gleicher

Weise.

Die Anmelderin vermag aus der Eintragung einer anderen - ihrer Ansicht nach
ahnlichen - Marke keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzu-
leiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - fihren weder fur sich, noch in
Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung
derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung zu befinden haben. Denn die Ent-
scheidung uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern
eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr.63 - Henkel;
GRUR 2004, 674, Nrn.43, 44 - Postkantoor; GRUR 2009, 667, Nr.19
- SCHWABENPOST u. a.; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; WRP 2008, 1428,
Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya).



Nach allem war die Beschwerde zurtickzuweisen.

Prof. Dr. Hacker Eisenrauch Viereck

br/Bb



