BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 511/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 30 2013 038 266.8

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 Klasse 25 vom

14. November 2013 wird aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Anmelderin hatte am 25. Juni 2013 die Eintragung des als sonstige Marken-
form beanspuchten Zeichens (Nr. 30 2013 038 266)

fur ,Schuhwaren® (Klasse 25) beantragt. Die der Anmeldung beigefligte Beschrei-
bung der Marke lautet: ,Positionsmarke; die gestrichelten Linien sind nicht Be-

standteil der Marke, sondern legen ihre Position fest.*

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

Die angemeldete Marke, die aus einer an der Aul3enseite eines Schuhs bis tber
eine Schuhotse erstreckten winkelahnlichen Form bestehe, entspreche einer auf
dem Warengebiet tUblichen Formenvielfalt, die der asthetischen oder funktionellen
Gestaltung von Schuhen diene. Einsétze an einer Seite des Schuhes seien haufig
als Bogen, Linie, Haken, Rechteck oder Winkel ausgefiihrt. Eine Gewdhnung der
Verkehrskreise, in an der Seite eines Schuhs angebrachten Elementen einen be-

trieblichen Herkunftshinweis zu erkennen, sei dagegen nicht feststellbar.



Gegen den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 25 vom 14. November 2013,
zugestellt am 18. November 2013, hat die Anmelderin am 18. Dezember 2013
Beschwerde eingelegt.

Die angemeldete Marke entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Sie
bestehe aus einem abstraktem figurativen Bild in einer festgelegten Position, das
weder eine einfachste geometrische Form noch ein Element, welches her-
kommlich in dekorativer Weise verwendet wird, zeige. Von gewohnlichen Merk-
malen wie Punkten, Streifen, Herzen oder Sternen hebe sich die Markenan-
meldung deutlich ab. Demgegeniber vereine sie eine Mehrzahl verschiedener ge-
stalterischer Komponenten, welche einen ungewdhnlichen und einprdgsamen Ge-
samteindruck hervorriefen.

Die Positionierung des Bildes an der AulR3enseite eines Schuhs unterstiitze die
Wahrnehmung des Zeichens als Marke sogar. Die Markenstelle verkenne die auf
dem Schuhmarkt herrschenden Kennzeichnungsgewohnheiten. Richtig sei zwar,
dass viele Hersteller von Sport- und Freizeitschuhen grafische Elemente an der
AulRenseite ihrer Schuhe verwenden. Derartige Gestaltungen dienten allerdings

Uberwiegend der Unterscheidung der betrieblichen Herkunft dieser Waren.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

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

kann.



Schutzgegenstand des laut der beigefigten Markenbeschreibung ausdricklich als
Positionsmarke angemeldeten Zeichens ist die spezifische Anordnung eines Zei-
chens innerhalb der Aufmachung (vgl. etwa BPatG MarkenR 2009, 569, 570 —
Schultitenspitze). Die Prufung der Unterscheidungskraft eine Positionsmarke
unterliegt denselben Beurteilungskriterien wie andere Markenformen (BPatG,
Beschlisse vom 24. Juni 2003, 27 W (pat) 99/02 — Positionsmarke auf Schuh, und
vom 29. Januar 2013, 29 W (pat) 565/12 — Farbige Randgestaltung (rot, grau) auf

Telefonverzeichnis).

MalRgeblich ist daher, ob das Zeichen aus der Sicht eines von den jeweiligen Wa-
ren angesprochenen Durchschnittsverbrauchers ulber lediglich technisch funk-
tionelle oder Uber die typische Gestaltung der Ware hinausreichende charak-
teristische Merkmale aufweist, die aus dem verkehrsiiblichen Rahmen der Gestal-
tungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengebiet fallen (BPatG a.a.O. — Schultuten-
spitze), wobei die Schutzfahigkeit auch auf der spezifischen Anbringung des
Bildelements an stets gleicher Stelle in gleicher Form und Gro3e beruhen kann
(BPatG GRUR 1998, 819 ff. — Jeanstasche mit Ausrufezeichen). Eine Marke
braucht demgegenuber keine gestalterische Eigentimlichkeit oder eine originelle
Wirkung aufzuweisen, um als unterscheidungskraftig wahrgenommen zu werden

werden zu kdnnen (BGH a.a.O. — Jeanshosentasche).

Im Bereich der Schuhbranche fehlen Anhaltspunkte dafiir, dass Bildgestaltungen,
die die Ware nicht naturgetreu abbilden und Uber einfache geometrische oder tber
andere einfache grafische Formen, die auf der Ware, ihrer Verpackung oder sonst
ublicher Weise in blol3 funktioneller oder dekorativer Weise verwendet werden,
hinausgehen, nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden (vgl.
EuGH, Beschl. vom 26. April 2012, Rn. 52 — Winkel, mit gestrichelten Linien
umsaumt; BGH GRUR 2001, 734, 735 — Jeanshosentasche und GRUR 2011, 158
Rn. 8 — Hefteinband; BPatG, Beschl. vom 1. Februar 2011, 27 W (pat) 280/09).


http://www.juris.de/jportal/portal/t/q72/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE133930964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/q72/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE086050964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

Zwar verfugen Freizeit- und Sportschuhe vielfach tGber ausgepragte Farb-, Bild-
oder sonstige Designelemente. Wie auch die von der Markenstelle angefiihrten
Verwendungsbeispiele zeigen, dominieren insoweit aber Grundformen, schlichte
Muster oder bekannte Motive. Neben der Verwendung grafischer Muster und
Formen als Mittel der Gestaltung der Ware selbst pflegen Bildgestaltungen -
insbesondere als grof3flachige 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
Gewodhnung des Publikums an derartige Marken bezieht sich unmittelbar vor-
rangig 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 angesichts flieRender Ubergange zwischen
verschiedenen Schuhkategorien berihren diese Kennzeichnungsgewohnheiten
aber die Wahrnehmung solcher Gestaltungen auf anderen, insbesondere klassi-
schen Schuhen, zumal insoweit auch das Verstandnis von Bildelementen als de-

korative Gestaltung ferner liegt.

Das angemeldete Zeichen erschopft sich nicht in der Abbildung einer einfachen
geometrischen oder sonstigen einfachen grafischen Gestaltung. Zwar mag der
Gestaltung eine Winkelform zugrunde liegen. Diese Grundform ist jedoch durch
mehrere grafische Mittel in charakteristischer Weise verfremdet, vor allem durch
die Asymmetrie der Gestaltung mit einem vertikal und einem schréag ausgerichte-
ten Schenkel, die zudem in der Strichbreite variieren und unterschiedlich ge-
schwungene Aul3en- wie Innenlinien aufweisen. Die Bildgestaltung entzieht sich
dementsprechend einer pragnanten erschépfenden Umschreibung und beschrankt
sich gerade in der durch die Anmeldung festgelegten Position nicht auf ein de-

koratives Gestaltungsmittel.

Auch fur eine lediglich funktionelle, insbesondere stabilisierende Bedeutung der
Zeichengestaltung und -positionierung fehlen zuldngliche Anzeichen, zumal dieser

Schuhbereich in der Regel keine auffallig hervortretenden Funktionslemente



aufweist. Die geschwungene Linienfihrung mit einem schlanken Oberbereich wirkt
vorrangig als gewillkirte Gestaltung, die Assoziationen uber den Symbolgehalt

des Zeichens zulasst.

Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

Dr. Albrecht Hermann Schmid

Hu



