BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 13/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 10 967.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse des
Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle fur Klasse 44,

vom 24. November 2008 und vom 11. Januar 2012 aufgehoben.

Grinde

Das in schwarz/weil3 gestaltete Wort-/Bildzeichen

FACE CLINIC

ist am 15. Februar 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt gefiihrte Register fur die Waren und Dienstleistungen der

.Klasse 3: Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege; atherische

Ole: Kosmetika: Parfimeriewaren:

Klasse 5: pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeug-
nisse; Arzneimittel; Hygienepraparate fir medizinische Zwecke;
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Pflaster; Ver-
bandmaterial; Zahnfullmittel und Abdruckmassen fir zahnérztliche
Zwecke; Desinfektionsmittel;



Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate);

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung; Organisation, Veranstaltung
und Durchfuhrung von Seminaren und Schulungen sowie Konfe-
renzen, Symposien und Kongressen; Herausgabe von Texten und
Druckereierzeugnissen auch in elektronischer Form (ausgenom-

men fir Werbezwecke);

Klasse 44: medizinische und veterinarmedizinische Dienstleistun-
gen; Gesundheits- und Schonheitspflege fir Menschen; plastische
und Schénheitschirurgie; Dienstleistungen von Arzten und Klini-

ken*

angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 24. November 2008 durch einen Beamten des ge-
hobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen und
offengelassen, ob dariber hinaus auch ein Freihaltebedirfnis anzunehmen sei.
Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die beiden aus der englischen Sprache stam-
menden Worte ,FACE CLINIC" werde der Verkehr mit ,Gesichtsklinik" Ubersetzen
und darunter eine Klinik flr plastische Chirurgie verstehen, die sich auf das Ge-
sicht spezialisiert habe. Die originalgetreuen Wiedergaben der Gesichter der welt-
berihmten Statue ,David” von Michelangelo und des weltbekannten Gemaéldes
,Geburt der Venus" von Sandro Botticelli kbnnten eine Schutzfahigkeit nicht be-
grunden, da diese im Bereich der Produkte und Dienstleistungen der Gesundheits-
und Schonheitspflege in verschiedener Art intensiv verwendet wirden. Bei ,David"
und ,Venus" handele es sich um sehr haufig und vielfaltig eingesetzte allgemein
bekannte Werbemotive, die der Verkehr nicht als Hinweis auf die Herkunft aus

einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als blickfangartige Hervorhe-



bungsmittel auffasse. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten
bringe das Anmeldezeichen lediglich werbemafig zum Ausdruck, dass es sich um
kosmetische und pharmazeutische Artikel sowie um medizinische Dienstleitungen
im Bereich der plastischen Chirurgie handele, die der Herstellung oder dem Erhalt
eines asthetischen, anmutigen und gesunden Korpers dienten und von einer auf
das Gesicht spezialisierten Klinik fir plastische Chirurgie hergestellt bzw. erbracht
wirden. Die in Klasse 16 beanspruchten ,Druckereierzeugnisse” und ,Lehr- und
Unterrichtsmittel* konnten sich inhaltlich mit ,plastischer Chirurgie” innerhalb einer
.FACE CLINIC" befassen. Gleiches gelte fur die Dienstleistungen der Klasse 41 im
Hinblick auf eine Aus- und Fortbildung ,in plastischer Chirurgie in einer Gesichts-
Klinik".

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss
vom 11. Januar 2012 zurtickgewiesen und zur Begriindung erganzend ausgefihrt,
durch die Verbindung der Abbildung des ,David“-Kopfes mit der Abbildung des
,venus“-Kopfes entstehe kein tber die blofie Zusammenfiigung hinausgehender
Eindruck. Die Verbindung gerade dieser beiden Kunstwerke sei naheliegend.
Auch die Blickrichtung der einander zugewandten Gesichter sei nicht ungewdhn-
lich, da damit lediglich die Kunstwerke unverédndert wiedergegeben werden wir-
den. Das Anmeldezeichen erschopfe sich damit auch in seiner Gesamtheit in einer
Kombination fur sich genommen schutzunfahiger Bestandteile.

Gegen diese Beschlusse richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begrin-
dung hat er ausgefuhrt, fir die der englischen Sprache nicht machtigen Verkehrs-
kreise handele es sich bei den Wortelementen ,FACE CLINIC* um Fantasiebe-
griffe. Eine Ubersetzung mit ,Gesichtsklinik" oder ,Klinik fiir plastische Chirurgie®
verkenne, dass ,face" nicht nur fur ,Gesicht" stehe. Auch enthalte der Begriff ,Ge-
sichtsklinik" keine eindeutige Aussage. Ein Sachzusammenhang zu samtlichen
beanspruchten Produkten sei auch in der Interpretation der Markenstelle nicht ge-
geben. Von Bedeutung sei hier, dass die beiden Bildelemente in eine ganz beson-
dere, einen Blickkontakt aufnehmende, Position geriickt seien. Die Moglichkeiten



der Interpretation dieser ,stummen Kommunikation" seien mannigfaltig. Ein erster
Prozess des Nachdenkens setze bereits bei den Einzelkomponenten der Bildele-
mente an, da insbesondere bei dem linken Kopf nicht selbstverstandlich der ,Da-
vid“ Michelangelos erkannt werde und dieser im Ubrigen auch nicht Sinnbild kor-
perlicher Perfektion sei. Gleiches gelte fur die weibliche Kopfdarstellung. Auch
insoweit musse zunachst analytisch tUberlegt werden, um welchen Ausschnitt, um
welches Wesen es sich hierbei handeln kdénnte. Die Ausfiuihrungen der angefoch-
tenen Beschlisse bezdgen ihre Angaben zu beschreibenden Ausfuhrungen je-
weils aus den hier nicht relevanten Gesamtfiguren des ,David* und der ,Venus*.
Entscheidend sei hier aber die Verknlpfung zweier Képfe zu einer Gesamtkompo-
sition, die hier nicht reine Schonheit, sondern eine Verbindung von Freiheit und

Schonheit verkorpere.

Er beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet, da Eintragungshindernisse nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

1. Dem Anmeldezeichen kann zunachst nicht jegliche Unterscheidungskraft

gemal § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistun-



gen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuUGH GRUR
2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido;
GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Diet-
rich-Bildnis 1l; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18
- FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die
Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten (vgl. EUGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006,
229, 230, Rn. 27 - BiolD; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH
GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 - My World; GRUR
2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - Ber-
linCard). MaRRgeblich fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung
der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte
abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Con-
cord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8
- Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR
2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortelemente von Wort-
/Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maR3geblichen Ver-
kehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013,
1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678,
Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR
2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19
- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151,
1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebrauch-

lichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gelaufigen



Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19
- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001,
1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dartber hinaus besitzen keine Un-
terscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche
die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.
BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f.
- FUSSBALL WM 2006).

b) Nach diesen Grundsatzen hat die Markenstelle dem Anmeldezeichen die

Unterscheidungskraft zu Unrecht abgesprochen.

aa) Zunachst ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass der
Wortbestandteil ,Face Clinic* mit der Bedeutung ,,Gesichtsklinik” flr die angespro-
chenen Verkehrskreise geeignet ist, den tberwiegenden Anteil der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Bestimmung, ihres Themenspek-

trums oder ihres Erbringungsortes zu beschreiben.

Mit Ausnahme der Dienstleistung der Klasse 41 ,Erziehung®, die sich ausschliel3-
lich an den Endverbraucher richtet, werden von den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen sowohl Fachkreise als auch der Endverbraucher angesprochen.

Der Wortbestandteil ist fur diese Kreise erkennbar aus den Worten ,Face” und
,Clinic* gebildet. ,Face” steht in der englischen Sprache -insoweit zum Grund-
wortschatz gehorend - fur ,das Gesicht“ (Langenscheidts Schulwoérterbuch Eng-
lisch, 1986, S. 118), kann aber - je nach Zusammenhang - auch ,Wand®, ,Stirn-
seite (eines Gebaudes)”, ,Zifferblatt (einer Uhr)*, ,Seite (eines Wiirfels)*, ,Vorder-
seite (einer Minze, Banknote oder Spielkarte)* oder ,Schlagflache (eines Golf-

schlagers o. &.)" bedeuten (Duden-Oxford - GroRwdrterbuch Englisch. 3. Aufl.



Mannheim 2005 [CD-ROM]). Allgemein bekannt sind Begriffe wie ,Poker-Face"”
oder ,Facelifting”. ,Clinic* bezeichnet in der englischen Sprache eine ,Klinik", die
~Abteilung einer Klinik“ oder eine ,Sprechstunde*. ,Dental Clinic* ist eine ,Zahnkli-
nik“ (Duden-Oxford - Gro3worterbuch Englisch a. a. O.). Im Zusammenhang von
.Face” und ,Clinic* liegt ein Verstandnis von ,Gesichtsklinik* auf der Hand. Da-
runter kann eine Klinik mit einem Tatigkeitsgebiet des Anmelders zu verstehen
sein, der in seiner Fachklinik Asthetische Gesichtschirurgie, Dysgnathiechirurgie
(Kieferorthopadische Operationen etc.) und Zahnimplantologie anbietet (vgl.
www.face-clinic.de). Entgegen der Argumentation des Anmelders ist das ,Gesicht"

auch kein ungewdhnliches Tatigkeitsgebiet einer Spezialklinik.

Die beanspruchten Waren der Klasse 3 ,Mittel zur Korper- und Schonheitspflege;
atherische Ole; Kosmetika“ kénnen fiir eine ,Gesichtsklinik* bestimmt sein. Glei-
ches qilt auch fur die beanspruchten Waren der Klasse 5 ,pharmazeutische Er-
zeugnisse; Arzneimittel; Hygienepraparate fir medizinische Zwecke; diatetische
Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial;, Zahnfillmittel
und Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel. Die Waren
der Klasse 16 ,Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate)” kbnnen sich inhaltlich mit dem Téatigkeitsspektrum einer ,Gesichtsklinik*
befassen. Da es sich insoweit nicht um einen beschrénkten Themenkreis handelt
(vgl. BPatG 33 W (pat) 100/07 - AIR FORCE ONE), bezieht sich der unmittelbar
beschreibende Begriffsinhalt insoweit auch auf die beanspruchten Dienstleistun-
gen der Klasse 41 ,Herausgabe von Texten und Druckereierzeugnissen auch in
elektronischer Form (ausgenommen fir Werbezwecke)* (BGH GRUR 2013, 522,
Rn. 17 - Deutschlands schonste Seiten). Die Dienstleistungen der Klasse 41
»+Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchfiihrung von Seminaren und
Schulungen sowie Konferenzen, Symposien und Kongressen“ kdnnen sich eben-
falls mit dem Tatigkeitsspektrum einer ,,Gesichtsklinik® befassen. Hinsichtlich der
Dienstleistungen der Klasse 44 ,medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und
Schoénheitspflege fir Menschen; plastische und Schdnheitschirurgie; Dienstleis-


http://www.face-clinic.de).

tungen von Arzten und Kliniken* ist ,FACE CLINIC* geeignet, den Tatigkeitsbe-

reich bzw. den Erbringungsort ,,Gesichtsklinik* zu beschreiben.

Wegen ihres beschreibenden Gehalts werden die Wortbestandteile der angemel-
deten Wort-/Bildmarke in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise
jedenfalls im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen in
naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als beschreibender Sachhin-

weis verstanden werden.

bb) Dieses Verstandnis wird hier aber durch die in ihrer Gesamtheit unge-
wohnliche grafische Ausgestaltung so weit Uberlagert, dass dem Zeichen ein
Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Denn es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthalten-
den Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortele-
mente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn
die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in de-
nen der Verkehr einen Herkunftshinweis sient (EuUGH GRUR 2006, 229, 233
Rn. 73, 74 - BiolD; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 1991, 136, 137
- NEW MAN). Allerdings vermoégen einfache grafische Gestaltungen oder Verzie-
rungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr durch haufige werbemafige Ver-
wendung gewohnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Worter ebenso
wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch
fur sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen wer-
den konnen. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen
Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprdgen (BGH GRUR
2008, 710, 711, Rn. 20 - VISAGE; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

Mit dem Anmelder und entgegen der Auffassung der Markenstelle ist hier von ei-

nem auffallenden Hervortreten der grafischen Elemente auszugehen.
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Der Bildbestandteil des Anmeldezeichens enthélt eine Kombination der Abbildun-

gen von Teilen zweier Werke der Renaissance-Kunst:

Die linke Halfte des Bildbestandteils ist die fotografische Abbildung eines Teils der
Monumentalstatue ,David* des italienischen Malers, Bildhauers, Architekten und
Dichters Michelangelo (1475 - 1564), die sich im Original in der Galleria

dellAccademia in Florenz (Italien) befindet:

Die rechte Halfte des Bildbestandteils enthalt einen Bildausschnitt aus dem Ge-
malde des italienischen Malers und Zeichners Sandro Botticelli (1445 - 1510) ,La
nascita di Venere” (,Die Geburt der Venus*), das die Gottin ,Venus* darstellt und

dessen Original sich in den Uffizien in Florenz befindet:
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Der Senat verkennt nicht, dass beide Kunstwerke, wie die Markenstelle festgestellt
hat, vielfach in der Werbung verwendet werden, um ,Schonheit” oder ,Gesundheit”
zu symbolisieren und auch in Kunstkreisen als Symbole fir menschliche Schon-

heit gelten.

Ob der Durchschnittsverbraucher und auch der angesprochene Fachverkehr in
der Lage sind, beide Darstellungen (kunst-)geschichtlich zutreffend einzuordnen
(zweifelnd hinsichtlich einer Abbildung der ,Nofretete*: KG GRUR-RR 2002, 325
- Nofretete in Abgrenzung zu BPatG GRUR 1998, 1021 - Mona Lisa) und wissen,
dass beide Figuren/Gesichter in der Kunst als Symbol fir Schénheit gelten (vgl.
die Untersuchung ,P. Deuflhard: ,Was ist ein schones Gesicht? Auf der Suche
nach Kriterien!”, in der sowohl Botticellis ,Venus” als auch Michelangelos ,David*
als ,schone Gesichter der Kunst* vorgestellt werden, Zeitschrift flr Literaturwis-
senschaft und Linguistik (LiLi), Jahrgang 38, Heft 152, S. 42 -71 [2008]), kann
dahinstehen. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit jedenfalls festgestellt, dass
beide Figuren den angesprochenen Verkehrskreisen - allerdings jede fir sich -
aus der Verwendung in der Werbung und in den Medien zur lllustration von
~Schonheit” und ,Gesundheit* bekannt sind und - jeweils flr sich - geeignet sind,
den Wortbestandteil ,FACE CLINIC" in seiner beschreibenden Art als Hinweis auf
das Tatigkeitsgebiet oder den Anspruch einer ,Gesichtsklinik” illustrierend zu un-

terstreichen und zu verstéarken.

Vorliegend ist die in dem Anmeldezeichen gewahlte konkrete Komposition, zu der
neben der Auswahl des Bildausschnitts und der Aufnahmeperspektive auch die
Anordnung der Gesichter zueinander gehdrt, aber geeignet, dem Anmeldezeichen

in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zu verleihen.

Dass beide Figuren, zumal in der gewahlten Art und Weise, bereits kombiniert
verwendet werden, hat der Senat nicht feststellen kdnnen. Die Art und Weise, wie
.David“ in die Richtung der ,Venus® und zu ihr hinauf schaut, ist jedenfalls nicht

ohne Pragnanz und schafft einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamt-
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eindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermdgen des Verkehrs in her-

kunftshinweisender Funktion zu beeinflussen.

Da es auf die Gesamtbetrachtung und nicht auf eine Analyse der Einzelelemente
ankommt, werden die angesprochenen Verkehrskreise die mit dem angemeldeten
Kombinationszeichen versehenen oder beworbenen Produkte als Herkunftszei-

chen wahrnehmen.

2. Wegen seiner grafischen Gestaltung steht dem Anmeldezeichen auch kein

Freihaltebedirfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Winter Jacobi

Cl



