BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 510/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 30 2013 038 264.1

hat der 27. Senat des Bundespatentgerichts (Markenbeschwerdesenat) am
8. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des
Richters Hermann und des Richters Schmid

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse25 vom

20. November 2013 wird aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Anmelderin hatte am 25.Juni 2013 die Eintragung der Bildmarke
(Nr. 30 2013 038 264)

fur die Waren

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25)

beantragt.

Die Markenstelle fir Klasse 25 hat die Anmeldung durch Beschluss vom
20. November 2013 teilweise, namlich fir ,Schuhwaren®, zurlckgewiesen, weil
das angemeldete Zeichen insoweit jeglicher Unterscheidungskraft entbehre (8§ 8
Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

Einer Bildmarke fehle die Eignung, als betrieblicher Herkunftshinweis wahrge-
nommen zu werden, wenn sie einen warenbeschreibenden Hinweis verkoérpert
oder sich in einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen Gestaltungs-
elementen, die auf der Ware oder ihrer Verpackung ublicherweise in lediglich de-

korativer Form verwendet werden, erschopft.



Das angemeldete Bildzeichen entspreche den auf dem Schuhsektor Ublichen
Gestaltungsformen. Das Publikum sei insofern an grafische und funktionsbedingte
Applikationen gewohnt. Haufig seien Einsatze an einer Seite des Schuhes als
Bogen, Linie, Haken, Rechteck oder Winkel ausgefuhrt, die wie das angemeldete
Zeichen der asthetischen Gestaltung des Schuhs dienten und/oder als Einsatze
dem Ful’ einen besseren Halt gaben. Eine Gewthnung der Verkehrskreise, in an
der Seite eines Schuhs angebrachten Elementen einen betrieblichen Herkunfts-

hinweis zu erkennen, sei nicht feststellbar.

Gegen den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 25 vom 20. November 2013,
zugestellt am 21. November 2013, hat die Anmelderin am 19. Dezember 2013
Beschwerde eingelegt.

Die angemeldete Marke entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Die Marke
bilde keinen Schuh oder einen Teil davon ab, sondern bestehe aus einem ab-
straktem figurativen Bild. Die Darstellung zeige weder eine einfachste geometri-
sche Form noch ein Element, welches herkdmmlich in schmiuckender Weise ver-
wendet werde. Von gewodhnlichen Merkmalen wie Punkten, Streifen, Herzen oder
Sternen hebe die Markenanmeldung sich deutlich ab. Demgegeniber vereine sie
eine Mehrzahl verschiedener gestalterischer Komponenten, welche einen unge-

wohnlichen und einpragsamen Gesamteindruck hervorriefen.

Die Markenstelle verkenne die auf dem Schuhmarkt herrschenden Kennzeich-
nungsgewohnheiten. Richtig sei zwar, dass viele Hersteller von Sport- und Frei-
zeitschuhen grafische Elemente auf der Aul3enseite ihrer Schuhe platzierten. Der-
artige Gestaltungen dienten allerdings Uberwiegend der Unterscheidung der be-
trieblichen Herkunft dieser Waren.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.



Die gemaR § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg, weil dem angemeldeten Bild
entgegen der Auffassung der Markenstelle das erforderliche Mindestmald an
Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden

kann.

Wie die Markenstelle im Kern zutreffend ausgeftihrt hat, entbehren Bildmarken
regelmalig jeglicher Unterscheidungskraft, wenn sie typische Merkmale der bean-
spruchten Ware naturgetreu bildlich wiedergeben oder wenn es sich um eine
einfache geometrische oder eine andere einfache grafische Form handelt, die auf
der Ware, ihrer Verpackung oder sonst ublicher Weise in lediglich funktioneller
oder dekorativer Weise verwendet wird. Weist ein Zeichen dagegen dartber
hinausgehende charakteristische Elemente auf, in denen das Publikum einen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, kann das Vorliegen hinreichender
Unterscheidungskraft nicht verneint werden (vgl. BGH GRUR 2001, 734, 735 —
Jeanshosentasche und GRUR 2011, 158 Rn. 8 — Hefteinband, jeweils ohne die
Beschrankung ,einfachste grafische Formen, so noch BGH GRUR 2001, 413
Rn. 19 — SWATCH; BPatG, Beschl. vom 1. Februar 2011, 27 W (pat) 280/09).
Ebensowenig wie andere Zeichen braucht eine Bildmarke keine gestalterische
Eigentimlichkeit oder eine originelle Wirkung aufzuweisen, um als unterschei-
dungskraftig wahrgenommen werden zu kénnen (BGH, a.a.0. — Jeanshosen-

tasche).

Die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der Schuhbranche erfordern keine
Verscharfung dieses Malistabs. Zwar verfiigen Freizeit- und Sportschuhe vielfach
Uber ausgepragte Farb-, Bild- oder sonstige Designelemente. Wie auch die von
der Markenstelle angefuhrten Verwendungsbeispiele zeigen, dominieren insoweit
aber Grundformen, schlichte Muster oder bekannte Motive. Neben der Verwen-

dung grafischer Muster und Formen als Mittel der Gestaltung der Ware selbst



pflegen Bildgestaltungen - insbesondere als grol3flachige und an einer Schuhseite
exponierte Merkmale - zudem weithin auch als Markenzeichen von Schuhen
eingesetzt zu werden (vgl. BPatG, Beschl. vom 1. Februar 2011,
27 W (pat) 280/09). Eine hierdurch bedingte Gewdhnung des Publikums an
derartige Marken bezieht sich unmittelbar vorrangig auf den bedeutenden Sport-
und Freizeitschuhsektor (vgl. Bildmarken wie ,drei Streifen“ oder den sog. Nike-
Swoosh; im Freizeitbereich u.a. die ganze Warengattung ,Sneakers®). Schon an-
gesichts flieRender Ubergange zwischen verschiedenen Schuhkategorien beriih-
ren diese Kennzeichnungsgewohnheiten aber die Wahrnehmung solcher Ge-
staltungen auf anderen, insbesondere klassischen Schuhen, zumal insoweit auch
das Verstandnis von Bildelementen als dekorative Gestaltung ferner liegt.

Von der Geltung dieses Malistab spezifisch in der Schuhbranche geht auch die
Rechtsprechung des EuGH aus, wonach ,einer einfachen und banalen Form, die
nicht erheblich von den ublicherweise in der Schuhbranche verwendeten Formen
abweicht“ die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH, Beschl. vom

26. April 2012, Rn. 52 — Winkel, mit gestrichelten Linien umsaumt).

Das angemeldete Bild als solches bildet die beanspruchte Ware ,Schuhe® oder
Merkmale davon nicht naturgetreu ab (s. BGH GRUR 2001, 239 Rn. 24 — Zahn-
pastastrang). Sofern das Bild Uberhaupt unmittelbar als Seitenansicht eines Frau-
enschuhs mit hohem Absatz aufgefasst wird, verfliigt es als piktogrammahnliche
Abstraktion, die den Ful3bereich gegenuber einer realistischen Darstellung erkenn-

bar verzerrt, GUber ausreichende Eigenpragung.

Das angemeldete Bildzeichen zeigt auch nicht lediglich eine einfache geome-
trische oder sonstige einfache grafische Gestaltung. Zwar mag der Gestaltung
eine Winkelform zugrunde liegen. Diese Grundform ist jedoch durch mehrere gra-
fische Mittel in charakteristischer Weise verfremdet, vor allem durch die Schrag-
stellung des Zeichens und eine asymmetrische Schenkelgestaltung, insbesondere
eine unregelmalfig variierende Strichbreite sowie teilweise geschwungene Aul3en-

wie Innenlinien. Sie entzieht sich dementsprechend einer pragnanten erschopfen-



den Umschreibung, wenngleich sie verschiedene Assoziationen zulasst (neben

der Darstellung eines Schuhs etwa als Buchstabe ,D).

Wird von der Verwendung des Zeichens auf der Schuhaul3en- oder/und -innen-
seite ausgegangen (EuGH, a.a.O., Rn. 54 — Winkel, mit gestrichelten Linien um-
saumt), liegt die Wahrnehmung des Zeichens als Marke umso naher, weil das
Publikum unter dem Eindruck der Branchenibung (s.0.) an diesen Schuhflachen

mit Aussagen zur betrieblichen Zuordnung der Ware rechnet.

Desgleichen fehlen Anhaltspunkte, die eine lediglich funktionelle, insbesondere
stabilisierende Bedeutung der Gestaltung nahe legen. Die Schragstellung des
Symbols, seine differenzierte und geschwungene Linienfihrung mit einem schlan-
ken Oberbereich und der Assoziationsgehalt des Zeichens flihren von einem

derartigen Verstandnis weg.

Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

Dr. Albrecht Hermann Schmid

Hu



