BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 506/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 019 346.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, der
Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

Fabula

ist fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16:
Gemalde und Bilder (gerahmt und ungerahmt), Waren aus Papier
und Pappe, Druckerzeugnisse, Kunstwerke (soweit in Klasse 16
enthalten)

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Kunstgegenstan-
den, Kunstwerken, Gemalden aller Art; Erstellung von Ausstel-
lungskonzepten; Vermietung von Kunstwerken; Vermittlung von

Unterhaltungskinstlern; Vermittlung von Kunst-Kooperationen

Klasse 41:

Anfertigung von Auftragsarbeiten im Bereich Kunst und Malerei
und lllustration; Coaching [Ausbildung]; Demonstrationsunterricht
in praktischen Ubungen, insbesondere Mal- und Zeichenkurse;
Dienstleistungen eines Kunstmalers; Organisation und Durchfih-
rung von kulturellen Veranstaltungen; Veranstaltung und Durch-
fuhrung von Seminaren; Veranstaltung und Durchfiihrung von
Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Ausstellungen fir

kulturelle Zwecke



Klasse 42:
Dienstleistungen eines Grafikdesigners

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach Beanstandung vom 13. Mai2013 mit Beschluss vom
28. Novemver 2013 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurlickgewiesen. Zur
Begriindung ist ausgefuihrt, es handle sich bei der angemeldeten Marke um einen
lateinischen Begriff mit der ohne weiteres erkennbaren (weil semantisch nahelie-
genden) Bedeutung ,Fabel". Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen werde das angesprochene Publikum ohne weiteres und in
erster Linie darauf schlieBen, dass diese einen inhaltlichen, thematischen Zu-
sammenhang mit der Erzéhlform der Fabel haben, weshalb es sich um eine die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Inhalts- und Gegen-
standsbezeichnung handele. Unterscheidungskraft ergebe sich auch nicht daraus,
dass die angemeldete Bezeichnung nichts Konkretes tber den Inhalt der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen aussage, da es fur deren Verneinung aus-
reiche, wenn die angemeldete Bezeichnung allgemeine Informationen Uber die
fraglichen Waren und Dienstleistungen enthalte und das Publikum hierin nichts als
eine bloRe Sachangabe sehe. Auch wenn die Anmelderinnen die angemeldete
Marke nicht fir Fabeln und Fabelerzahlungen, -blicher usw. beanspruchten, sei zu
berticksichtigen, dass der angesprochene, allgemeine Verkehrskreis, wenn ihm
die Bezeichnung Fabula im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen begegne, diesen Begriff unmittelbar dahingehend ver-
stehen werde, dass diese Waren und Dienstleistungen in irgend einer Form auf
Fabeln Bezug ndhmen und deren Inhalte und Geschichten darstellten oder zeig-
ten. Das gelte fir Gemalde, Bilder sowie andere Kunstwerke, die Fabelwesen dar-
stellen oder ganze Fabelgeschichten bildlich wiedergeben konnten, Druckereier-
zeugnisse, die sich thematisch mit Fabeln als Erzahlungen befassen kénnen, die

Einzelhandelsdienstleistungen auf diesem Gebiet konnten sich auf solche Kunst-



werke beziehen. Aus diesen Griinden bestehe auch ein Freihaltebedurfnis. Dass
die angemeldete Marke in ahnlicher Form von anderen Anbietern bereits kennzei-
chenmalig verwendet werde, sage nichts tUber die Schutzfahigkeit des Begriffes in

der vorliegenden Konstellation aus.

Die Anmelderinnen haben Beschwerde eingelegt. Die angemeldete Marke sei
unterscheidungskraftig. Auch wenn es sich bei dem Begriff ,Fabula" um das latei-
nische Wort fur ,Fabel" handele, stelle die amtliche Begrindung, dass das Publi-
kum in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres
und in erster Linie auf einen inhaltlichen, thematischen Zusammenhang mit der
Erzahlform der Fabel herstelle, eine nicht belegte Behauptung dar. Eine man-
gelnde Eignung der Bezeichnung ,Fabula" als Unterscheidungsmittel fur die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen stehe keinesfalls fest, so dass zudem eine

Indizwirkung der benannten Voreintragungen nicht per se auszuschlief3en sei.

Die Beschwerdeflhrerinnen beantragen,

den Beschluss vom 26. Februar 2013 aufzuheben.

Die Durchfuhrung einer mundlichen Verhandlung war weder beantragt noch aus

Sachdienlichkeit veranlasst, vgl. 8 69 MarkenG.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders bleibt ohne Erfolg. Die Markenstelle hat

die Anmeldung zu Recht gemal § 37 Abs. 1 MarkenG zurlickgewiesen.

Die angemeldete Marke ist gemafR: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen, weil ihr fUr die streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistun-

gen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.



Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsi-
dentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewaéhrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel fir die
von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen zu dienen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228
Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vi-
sion). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die
genannten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der
malf3geblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsempfangern dieser
Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuUGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 — EURO-
HYPO; BGH GRUR 2012, 1044 Rn. 9 - Neuschwanstein).

Nach standiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlos-
sen, wenn ihnen entweder ein fir die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR
2012, 270, 271 Rn. 11 — Link economy) oder wenn es sich um Angaben handelt,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar
nicht unmittelbar betreffen, zu diesen aber einen engen beschreibenden Bezug
herstellen (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOORY!). Weiter fehlt solchen
Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein gelaufi-
ges und alltadgliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremd-
sprache handelt, das - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel wirkt (vgl.
EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH
GRUR 2001, 735 - Test it).

Bei der Priufung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem grof3ziigigen
Maflstab auszugehen, d.h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus,
um das Schutzhindernis zu tberwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - markt-



frisch). Allerdings darf die Prufung dabei nicht auf ein Mindestmald beschrankt
werden, sondern muss vielmehr grindlich und vollstandig ausfallen (vgl. EuGH
MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im
Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind und die auch nicht zu den allgemein ge-
brauchlichen Wortern der Alltagssprache gehoren, jegliche Unterscheidungskraft
fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein anpreisenden Ausdricken oder Wort-
folgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine beschreibende Sachangabe im
engeren Sinn vorliegt - ein auf die Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark
im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es konnte sich - Uber eine
Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR
2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben).

Nach diesen Grundsatzen erflullt die angemeldete Bezeichnung ,Fabula“ diese
Anforderungen nicht, da sie sich in verstandlicher Weise auf eine rein sachbezo-
gene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschrankt. Die
Markenstelle hat zutreffend dargestellt, dass ,Fabula®“ nicht als Herkunftsangabe
wirkt, sondern Gegenstand oder Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleis-

tungen oder deren Ergebnis benennt.

Bei dem angemeldeten Zeichen ,Fabula“ handelt es sich um einen lateinischen
Begriff, wobei die angesprochenen inlandischen Verkehrskreise im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgrund semantischer

Ahnlichkeit die Bedeutung Fabel zweifellos erkennt.

Zutreffend hat die Markenstelle auch den Sachbezug fir die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen angenommen. Auf die entsprechenden Ausflihrungen
nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug. Das Zeichen ,Fa-
bula“ wird im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
vom angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-

standigen Durchschnittsverbraucher und auch dem Fachpublikum als beschrei-



bend aufgefasst, nicht zuletzt, weil sich das Angebot an kunstinteressierte und

designorientierte Nachfrager richtet.

Der beschreibende Begriff ,Fabula®“ unterliegt damit auch einem Freihaltungsbe-
durfnis fur die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, wobei es unerheb-
lich ist, ob die realen Waren und Dienstleistungen, die die Anmelderinnen unter
der Marke vertreiben wollen, die betreffenden, durch die Marke beschreibenden

Eigenschaften tatsachlich aufweisen.

Ein Eingehen auf die von den Anmelderinnen genannten Voreintragungen ist nicht
veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Rdn. 18 - Institut der Norddeutschen
Wirtschaft e.V. m.w.N.), da selbst identische Voreintragungen keinen Anspruch

auf eine Eintragung geben.

Die Beschwerde ist daher zurtickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass
1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,



5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iiber 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Schmid

Hu



