BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 513/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2011 011 351.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters

Schmid sowie der Richterin Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Die Wortfolge

Street Tattoo

ist am 14. April 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefiihrte Register angemeldet worden. Derzeit wird noch

Schutz begehrt fur folgende Waren:

Klasse 2: Farben, Grundierfarben; Lacke und Lackfarben; Grundiermittel und
Grundierlasuren; Voranstrichlasuren; Grundieranstrichmittel und
Anstrichlasuren; licht- und wetterbestéandige oder impragnierende
Anstrichmittel; Markierungsfarben; Voranstrichmittel (Primer);

Haftgrundmittel,

Klasse 19: Glasgranulat fur die StraBenmarkierung; Strallenmarkierungsfolien

und -platten aus Kunststoff.

Auf die urspringlich zusatzlich angemeldeten Waren der Klasse 17 hat die An-

melderin mit Schreiben vom 8. August 2011 verzichtet.

Mit Beschluss vom 14. Januar 2013 hat die Markenstelle fur Klasse 2 des DPMA
die unter der Nummer 30 2011 011 351.3 gefuhrte Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedirfnisses zurtick-
gewiesen. Das angemeldete Zeichen sei eine Kombination einfacher Begriffe der
englischen Sprache, die auch als Gesamtaussage von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen muhelos im Sinne von ,Stral3en-Tattoo® bzw. ,Stralentatowierung”

verstanden werde, zumal die jeweiligen englischen Begriffe bereits in anderen Be-



reichen in ahnlicher Weise kombiniert wirden. So seien die Bezeichnungen
Zahntattoo, Wandtattoo, Autotattoo, Fenstertattoo und Zusammensetzungen mit
dem Begriff ,Street” wie Streetworker, Streetball, Streethockey gebrauchlich. Die
Kombination der fiir sich gesehen nicht schutzfahigen Worter vermittle keinen
phantasievollen Gesamteindruck. Bei der angemeldeten Wortkombination handele
es sich lediglich um den erkennbaren Hinweis, dass sich die beanspruchten Wa-
ren auf die ,Motivgestaltung des StralRenbelages” beztgen. Ausgehend davon
wirde das angesprochene Publikum in der angemeldeten Wortfolge lediglich ei-
nen beschreibenden Sachinhalt in Bezug auf die Bestimmung und die Art der Wa-
ren erkennen. Da die angemeldete Bezeichnung, wie eine Recherche zeige, von
Mitbewerbern der Anmelderin verwendet werde, bestehe auch ein Freihaltungs-
bedurfnis an der angemeldeten Wortfolge i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Hinweis der Anmelderin auf eine gleichlautende Internationale Registrierung
mit Schutz fir das Gebiet der Europaischen Union und auf eingetragene ahnliche
Marken rechtfertige keine andere Beurteilung und Entscheidung. Ebenso wenig
fuhrten der Umstand, dass die Anmelderin die Bezeichnung sozusagen erfunden
habe oder die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit zur Schutzfahigkeit der an-
gemeldeten Bezeichnung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft sei nach der standigen Rechtsprechung grundsétzlich von
einem grof3zuigigen Mal3stab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterschei-
dungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu
Uberwinden. Nur wenn das angemeldete Zeichen nicht einmal ein Mindestmal} an
Unterscheidungskraft aufweise, lage das Eintragungshindernis vor. Fir die Beur-
teilung dieser Frage sei von Bedeutung, ob das angemeldete Zeichen ohne weite-
res erkennbar eine Sach- oder Werbeaussage enthalte oder eine solche nur durch
eine sprachregelwidrige Bildung, die Verwendung von Begriffen im Ubertragenen
Sinn, eine ironische Verfremdung oder generell zusatzliche gedankliche Schritte

zur Feststellung des Inhalts erforderlich seien. Bei der Wortkombination ,Street



Tattoo” handele es sich um der englischen Sprache enthommene Kennzeichen-
bestandteile. Solchen fremdsprachigen Angaben komme nur dann keine Unter-
scheidungskraft zu, wenn fur das inlandische Publikum ein zur betrieblichen Her-
kunftsunterscheidung ausschlie3licher Sinngehalt erkennbar sei. Selbst wenn der
Wortkombination aber die deutsche Ubersetzung im Sinne von ,Tatowierung auf
Stralden“ zugrunde gelegt werde, sei die Unterscheidungskraft zu bejahen. Denn
in der angefochtenen Entscheidung werde verkannt, dass der Begriff ,Tattoo® nicht
allgemein im Sinn von ,Motivgestaltung“ verwendet werde. Vielmehr sei ein ,Tat-
too® eine Tatowierung, also ein bleibendes Bild, Muster oder Wort auf der Haut,
bei dem die Farbe durch den Gebrauch von Nadeln unter die Haut gebracht
werde. Um zu einem Bedeutungsgehalt des Zeichens im Sinn einer ,Motivgestal-
tung des Strallenbelages® zu gelangen, seien daher zumindest mehrere Gedan-
kenschritte erforderlich. Dies rechtfertige die Bejahung der Unterscheidungskratft.
Die Wortkombination deute allenfalls einen Sachinhalt an und sei als ein spre-
chendes Zeichen anzusehen. Ausgehend hiervon sei auch das Schutzhindernis
des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben, da hierunter nur unmittelbar be-
schreibende Angaben fallen wirden. Werde eine beschreibende Angabe nur an-
gedeutet und allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar,
stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber einer Eintragung

regelmanig nicht entgegen.

Die Anmelderin verweist auf die aus ihrer Sicht vergleichbaren Voreintragungen
der deutschen Wortmarken ,Car-Tattoo“ (Nr.2 065 738) und ,Wandtattoo*
(Nr. 30 2009 007 809), denen zwar keine Bindungswirkung zukomme, die aber
eine besonders genaue Uberprifung der Beanstandungen des Amtes nahe leg-

ten.



Die Anmelderin und Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 2 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 14. Januar 2013 aufzuheben und die

Eintragung der Marke ,Street Tattoo“ anzuordnen.

Der Senat hat die Anmelderin in einem Hinweis zur Terminsladung vom
23. April 2015 auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde
hingewiesen und u. a. Unterlagen, die eine Verwendung der Bezeichnungen
,Wandtattoo“ wie auch ,Street Tattoo“ selbst nachweisen, ubermittelt. Die Anmel-
derin hat daraufhin ihren urspringlich hilfsweise gestellten Terminsantrag zurtick-

genommen und um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige, insbesondere gemal § 64 Abs. 6 Satz 1i. V. m. 8§ 66 Abs. 1 Satz 1
MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung
der angemeldeten Wortfolge ,Street Tattoo® als Marke stehen hinsichtlich der be-
anspruchten Waren die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten
Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (8 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
welche ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wer-
tes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Wa-
ren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeich-

nung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Die


http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Markenrichtlinie Ubereinstimmende Regelung des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt vor allem das im Allgemeininteresse liegende Ziel,
dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschrei-
ben kdnnen, von allen frei verwendet werden kénnen. Sie erlaubt es daher nicht,
dass solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unterneh-
men vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium fur den Ausschluss der Ein-
tragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung
(vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 — Chiemsee; GRUR 2004, 146
Rn. 31 f. — DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272 Rn. 9, 17 — Rheinpark-Center

Neuss).

Fur die Beurteilung der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verstand-
nis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksa-
men und verstandigen Durchschnittsverbrauchers als maf3gebliche Verkehrskreise
abzustellen (vgl. EUGH a. a. O. Rn. 29 — Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 —
Matratzen Concord). Ist die Eignung fur die Beschreibung von Merkmalen der be-
anspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang
sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird
(vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30 — Chiemsee; a. a. O. Rn. 32 -DOUBLEMINT, GRUR
2004, 674 Rn. 98 — Postkantoor).

Ausgehend von diesen Grundsatzen handelt es sich bei dem angemeldeten Zei-
chen ,Street Tattoo“ fur die angesprochenen Abnehmer entsprechender Waren
und erst recht fir das am Handel beteiligte Fachpublikum ohne weiteres erkenn-
bar ausschlie3lich um eine Angabe, die geeignet ist, Merkmale der beschwerde-
befangenen Waren zu beschreiben.

Die angemeldete Wortfolge besteht aus dem englischen, durch Begriffe wie
Streetball, Streetdance, Streetwear oder Streetworker (vgl. Duden, Die deutsche

Rechtschreibung, 26. Auflage 2013) den deutschen Verbrauchern gelaufigen Wort


http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE590169900&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/

,otreet” mit der Bedeutung Stral3e und dem in die deutsche Sprache tbernomme-
nen ursprunglich englischen Wort ,Tattoo“ mit der Bedeutung ,Tatowierung® (vgl.
ebenso Duden, a. a. O.). Ausgehend hiervon ist fur die angesprochenen inlandi-
schen Verkehrskreise, Fachkreise und interessierte Verbraucher, die Gesamtbe-
deutung der Wortfolge im Sinne von ,Stral3entattoo“ oder ,Stralentatowierung®
ohne weiteres erkennbar. Der Begriff ,Tattoo” hat, anders als es die Anmelderin
meint, nicht mehr nur die urspringliche engere Bedeutung im Sinne einer ,Tato-
wierung auf der Haut®, sondern ist, wie es aus den mit dem Ladungszusatz (Anla-
gen 1 und 2) und den mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. Januar 2013
Ubersandten Rechercheunterlagen bereits ersichtlich ist, dartber hinaus auch
ganz allgemein fur ,bildliche Darstellungen® auf anderen ,Untergrinden” (Wéande,
Fenster, Auto) gebréuchlich. Dabei bezeichnet der jeweils vorangestellte Begriff
den jeweiligen Untergrund, auf dem die bildliche Darstellung angebracht ist. So
lasst sich die Verwendung der Bezeichnung ,Stralen-Tattoo” und auch die Be-
zeichnung ,Street Tattoo® fuir auf der StralRe aufgebrachte Texte, StraRenmarkie-
rungen oder auch Verkehrskennzeichnungen nachweisen. Gebréauchlich ist zudem
die Bezeichnung ,Wandtattoo“ flr eine bildlich-dekorative Darstellung an Wé&nden
(Wohnungswénden oder Hausauf3enwé&nden). Insoweit existiert ein sehr grof3es
Warenangebot an entsprechenden ,Wandtattoos®. Selbst wenn die Bezeichnun-
gen ,Strallen-Tattoo® und auch ,Street Tattoo“ nicht in dem gleichem Malf3 tblich
sein mogen, ist angesichts der gebrauchlichen Bezeichnung ,Wandtattoo® der
Ruckschluss dahingehend, dass mit der Bezeichnung ,Street Tattoo“ eine Dar-
stellung - Text, Bild, Dekoration oder auch Stralenkennzeichnungen - auf der
Stral3e bezeichnet werden soll, tberaus naheliegend und erfordert keine mehrstu-
fige gedankliche Analyse oder auch nur ein komplexeres Nachdenken. Vor diesem
Hintergrund liegt die Annahme der Beschwerdefiihrerin, der Sinngehalt des an-
gemeldeten Zeichens werde vom inlandischen Verkehr mangels entsprechender
Fremdsprachenkenntnisse nicht verstanden, fern.

Die angemeldete Bezeichnung besteht damit ausschliel3lich aus solchen Anga-
ben, die geeignet sind, Merkmale der vorliegend beanspruchten Waren zu be-

schreiben. Denn samtliche angemeldeten Waren der Klassen 2 und 19 kdnnen als



Farben, Lacke, Grundierungen, Glasgranulate fur die Strallenmarkierung sowie fir
StralRenmarkierungsfolien oder -platten fir die Herstellung von bildlich-dekorativen
Darstellungen oder auch ,Strallenkennzeichnungen®, sei es zur Bildgestaltung der
Oberflache des Tattoos selbst oder als Untergrundmaterialien (Voranstrichmittel,
Haftgrundmittel) bestimmt und geeignet sein. So kbnnen beispielsweise die Lacke
und Farben mit Hilfe von Schablonen oder Sprays auf Blrgersteige und Stral3en
aufgebracht werden und Schriftziige, die Informationen oder Werbehinweise ent-
halten, Abbildungen und Logos, StralBenmarkierungen, Verkehrskennzeichnungen
oder auch Sonderzeichen (Nichtrauchersymbole, Hupfkastchen) wiedergeben.
Das gleiche gilt fir entsprechend gestaltete speziell zur Anbringung auf den Stra-
Benuntergrund geeignete Folien oder Platten. Die angemeldete Bezeichnung eig-
net sich insoweit fiir alle beanspruchten Waren als Art- oder Bestimmungsangabe

und unterliegt als solche dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Soweit eine warenbeschreibende Bedeutung der angemeldeten Wortfolge zu be-
jahen ist, werden die angesprochenen Verkehrskreise der Wortfolge ,Street Tat-
too" auch keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen Hinweis
auf die Art bzw. die Bestimmung der Waren entnehmen, so dass dem angemel-
deten Zeichen insoweit zudem die Unterscheidungskraft i. S. d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG fehlt.

Der Hinweis der Beschwerdefihrerin darauf, dass ,Street Tattoo“ vom Harmoni-
sierungsamt fir den Binnenmarkt (HABM) fiur schutzfahig gehalten wurde, fihrt
nicht zum Erfolg der Beschwerde. Nach der umfangreichen und gefestigten
Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 17 -
19 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229 Rn. 47 - 51 - BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42 - 44 - Postkantoor),
des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis 1) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissin-
gen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR
2010, 145 - Linuxwerkstatt) ist selbst identischen Eintragungen weder eine Bin-



dungs- noch eine Indizwirkung zu entnehmen (vgl. auch Strébele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl.,, 8 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtspre-
chungsnachweisen). Ungeachtet dessen geniel3t schon die von der Anmelderin
genannte Voreintragung ,Car-Tattoo” (Nr. 2 065 738) seit dem 9. Juni 2003 keinen
registerrechtlichen Schutz mehr (Anlage 3 zum Ladungszusatz) und handelt es
sich bei der Eintragung der Marke ,Wandtattoo® (Nr. 30 2009 007 809) bereits um
eine von der Warenlage her nicht vergleichbare Eintragung, da Materialien oder
Waren zur Herstellung von ,Wandtattoos“ nicht beansprucht sind. Angesichts der
zunehmenden Beliebtheit von Tattoos im Allgemeinen und der Erweiterung deren
Einsatzmoglichkeiten auf andere Untergriinde als der Haut spricht auch viel dafr,
dass der Sprachgebrauch in Bezug auf den Begriff ,Tattoo” in Deutschland in der
Vergangenheit mit dem von heute bzw. dem des Jahres 2011, dem insoweit mal3-
geblichen Jahr der Anmeldung, nicht vergleichbar ist. Auch zeigen die der Anmel-
derin mit der Ladung Ubersandten Registerauszige (Anlage 6), dass warenmalig
vergleichbare Wortanmeldungen u. a. mit der Bezeichnung ,Wand Tattoo“ vom
Deutschen Patent- und Markenamt seit etwa dem Jahr 2004 regelmaf3ig zurtick-

gewiesen worden sind.

Nach alledem war die Beschwerde daher zuriickzuweisen.

[l
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 gerigt wird, dass
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. das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsméaliiig besetzt war,

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

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

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

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

. 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 Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Schmid Kriener

Hu



