BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 549/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 003 563.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter
Kruppa und die Richterin Hartlieb

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 13. Juni 2013 wird aufgehoben.

Grinde

Die am 19. Marz 2012 fir die Dienstleistungen

35: Personalanwerbung und —auswahl in Assessment-Centern,
insbesondere mit Hilfe von psychologischen Eignungstests
einschlie3lich Durchfihrung entsprechender Veranstaltungen
zur Auswahl von Bewerbern, insbesondere flir Rechtsan-
waltskanzleien; alle vorgenannten Dienstleistungen aus-

schlief3lich auf juristischem Gebiet;

41: Ausbildung; Unterhaltung; Berufsberatung; Organisation und
Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veran-
staltung von Kongressen; Personalentwicklung durch Aus-
und Fortbildung; Veranstaltung und Durchfiihrung von Semi-
naren; Veranstaltung und Durchfihrung von Workshops
[Ausbildung]; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien;
Durchfihrung von Lehrveranstaltungen, insbesondere an
Universitaten; Verfassen und Herausgabe von Texten, aus-
genommen Werbetexte; Verfassen und Herausgabe von
wissenschaftlichen Artikeln, Zeitschriften, Bichern und Lehr-

bichern; Publikation von Zeitschriften und Bichern in elek-



tronischer Form, auch im Internet; alle vorgenannten Dienst-

leistungen ausschlief3lich auf juristischem Gebiet;

42: wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten;
wissenschaftliche Forschung; alle vorgenannten Dienstleis-
tungen ausschlief3lich auf juristischem Gebiet;

45: Dienstleistungen eines Juristen; Dienstleistungen eines
Rechtsanwalts; Beratung in Fragen gewerblicher Schutz-
rechte; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; juristi-

sche Dienstleistungen; Rechtsberatung und -vertretung

angemeldete farbige (hellgriin, dunkelgriin, blau) Bildmarke 30 2012 003 563.9

hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur
Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom
13. Juni 2012 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurlickgewiesen. Zur Be-
grindung ist ausgefuhrt, das in verschiedenen Griintdnen und in blau dargestellte
Bildzeichen zeige einen typischen Ausschnitt aus einer topographischen Land-
karte. Das Bild weise keine Merkmale auf, die erkennen lie3en, dass damit etwas
anderes als ein bestimmtes, klar abgegrenztes geografisches Gebiet in Form einer
topographischen Landkarte gezeigt werde.



Die beanspruchten Dienstleistungen wuirden allesamt ausdricklich auf juristi-
schem Gebiet erbracht. Diese Dienstleistungen kdnnte weite Verkehrskreise in
Anspruch nehmen. Diese wirden das Zeichen als topographische Kartendarstel-
lung erkennen, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis der Dienstleis-

tungen verstehen.

Es sei allgemein anerkannt, dass die Unterscheidungskraft auch Zeichen fehlen
kénne, die weder die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar be-
schrieben noch einen engen beschreibenden Bezug dazu aufwiesen. RegelméaRig
nicht unterscheidungskraftig seien auch lediglich dekorative Gestaltungen. Ebenso
sei bei komplexen oder Uberwiegend ornamentalen Zeichen eher zweifelhaft, ob

das Publikum die Marke als betrieblichen Herkunftshinweis auffasse.

So liege der Fall hier zumindest fur die Teile des Publikums, denen die genaue
Zuordnung und damit die Benennung eines realen geographischen Gebietes zu
dem eingereichten Zeichen nicht mdéglich sei. Diejenigen jedoch, denen eine Zu-
ordnung und ggf. verbale Benennung mdglich sei, wirden das so dargestellte Ge-
biet als Hinweis auf den Erbringungs- und/oder Angebotsort der beanspruchten

Dienstleistungen erkennen.

In beiden Félle fehle es jedoch an der Eignung, dass das in Rede stehende Bild

als Hinweis auf die Betriebsherkunft der Dienstleistungen verstanden werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 13. Juni 2012 aufzuheben

und die angemeldete Marke einzutragen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle zeige das Bildzeichen keinen typi-

schen Ausschnitt aus einer topographischen Landkarte. Es sei unklar, welche Ge-



landeform durch das angegebene Bildzeichen wiedergegeben werden solle. Es
fehlten fur eine topographische Karte tbliche Details, insbesondere Hohenlinien.

Die Ausfihrungen der Markenstelle erschopften sich in Vermutungen. Zudem
stehe die Betrachtungsweise der Markenstelle im Widerspruch zur hochstrichterli-
chen Rechtsprechung, dass eine Marke nicht analysierend betrachtet werden

durfe, sondern vom Publikum so aufgenommen werde, wie sie ihm entgegentrete.

Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich nicht um eine dekorative Gestal-
tung und auch nicht um ein ornamentales Zeichen. Das angemeldete Bildzeichen
weise insbesondere keinerlei Symmetrie auf. Beispielsweise kénnte es auch als
Kontur eines hamsterartigen Nagetiers angesehen werden, welches jedoch in un-

ublicher Weise gefarbt sei.

Werde das angemeldete Zeichen bestimmungsgemal benutzt, namlich marken-
mafig, beispielsweise auf Visitenkarten der Anmelderin, auf deren Homepage, auf
Briefbdgen oder beispielsweise auch statt eines Krokodils auf einem T-Shirt oder
als Anhanger, so werde das Publikum ohne weiteres in dem angemeldeten Zei-

chen einen Herkunftshinweis auf den Geschéaftsbetrieb der Anmelderin erkennen.

Die Anmelderin hat weiterhin auf das vorangegangene Verfahren
27 W (pat) 510/11 hingewiesen, in dem es um eine fir identische Dienstleistungen
angemeldete Bildmarke ging. In der mindlichen Verhandlung vom 6. Marz 2012
zu jener Bildmarke habe der Senat eine Zurlckweisung der Beschwerde ange-
kiindigt. Zuvor sei durch den Vorsitzenden sinngemaf der Hinweis ergangen, falls
die Marke ohne die roten Punkte angemeldet worden ware, wirde der Senat zu
einem anderen Ergebnis kommen. Dieser AuRRerung vorausgegangen sei die Er-
Orterung des Falls, wobei der Senat als Hauptproblem die roten Punkte auf der
stilisierten Landkarte bei der Voranmeldung festgestellt habe. Es sei durch den
Senat dargelegt worden, dass ein Betrachter diese roten Punkte mit den Standor-

ten der Kanzlei assoziiere und sich lediglich fragen wirde, wo diese Standorte



denn genau seien. Nachdem das nunmehr angemeldete Bildzeichen keine roten
Punkte aufweise, sollte nach Ansicht der Anmelderin das Eintragungshindernis
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Ubereinstimmung mit der Beurteilung des Senats

Uberwunden sein.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil einer Eintragung der an-
gemeldeten Marke weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft gemafl 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltungsbedurfnis im Sinne
von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft von Bildmarken bemisst sich nach den allgemeinen

Grundsatzen.

Regelmé&lRig nicht unterscheidungskratftig sind einfache geometrische Figuren oder
graphische Elemente, weil sie lediglich als allgemeine dekorative Gestaltungen,
nicht aber als Hinweis auf die Herkunft von Waren/Dienstleistungen aus einem
bestimmten Unternehmen wirken. Hierbei ist allerdings kein strenger Mal3stab an-
zulegen; vielmehr kann nur gelaufigen graphischen Mitteln, die Ublicherweise in
blo3 schmiickender und ornamentaler Form verwendet werden, die erforderliche
Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Soweit dagegen — insbesondere
durch die Verbindung mehrerer (auch einfacher) Figuren — eine charakteristische,
zur Erfullung der Herkunftsfunktion geeignete Gestaltung erreicht ist, besteht fur
eine Schutzversagung kein Anlass mehr, zumal fur die Bejahung der Unterschei-
dungskraft kein weiterer Phantasielberschuss erforderlich ist (Strobele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl. § 8 Rn. 209).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann die Unterscheidungskraft nicht

mit der Begrindung verneint werden, die nationalen Verkehrskreise wirden das



Zeichen als topographische Kartendarstellung eines klar eingegrenzten geografi-
schen Gebietes erkennen. Der hier angesprochene Durchschnittsverbraucher wird
der Abbildung nicht entnehmen kdnnen, welches Gebiet dort wiedergegeben wird.
Da die Abbildung auch keinerlei Symbole fiir Ortschaften enthalt, wird der Ver-
braucher der Abbildung keinen Hinweis auf den Erbringungsort der beanspruchten
Dienstleistungen entnehmen. Die Abbildung enthalt daher keine eindeutige Aus-

sage mit beschreibendem Charakter.

Insoweit unterscheidet sich die hier verfahrensgegenstandliche Bildmarke auch
von der Bildmarke 30 2010 035067.9, die Gegenstand des Verfahrens
27 W (pat) 510/11 war, bei der 15 rote Punkte und zwei vorgelagerte Inseln zu er-
kennen waren. Gerade den 15 roten Punkten hatte der Senat damals den be-
schreibenden Hinweis entnommen, dass die Dienstleistungen in 15 Stadten er-
bracht wirden. Eine damit vergleichbare Sachangabe ist der nunmehr zu beurtei-
lenden Marke nicht zu entnehmen. Durch das Weglassen der Punkte und der bei-
den vorgelagerten Inseln enthalt die Bildmarke keinen Hinweis mehr auf den Ort,
an dem die Anmelderin ihren Sitz hat und wo sie die Dienstleistungen erbringt.
Insoweit halt der Senat eine vom vorangegangenen Verfahren abweichende Be-

urteilung fir angezeigt.

Der von der Markenstelle angenommene beschreibene Sinngehalt ergibt sich al-
lenfalls nach einer analysierenden Betrachtung, die der Verbraucher in der Regel
nicht vornimmt (Strobele/Hacker, a.a.O., 8 8 Rn. 105).

Da der Verbraucher die Abbildung keinem bestimmten Gebiet zuordnen kann,
unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltungsbedirfnis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, so dass keine Notwendigkeit besteht, das angemeldete

Bild den Mitbewerbern zur freien Verfigung zu belassen.



Zu einer Erstattung der Beschwerdegebtihr gemafd § 71 Abs. 3 MarkenG besteht
kein Anlass, da im Verfahren 27 W (pat) 510/11 kein Beschluss ergangen ist, mit

dem sich die Markenstelle auseinandersetzen hatte konnen und missen.

Dr. Albrecht Kruppa Hartlieb
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