BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 547/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 033 709.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. Dezember 2016 durch den Richter Hermann, die Richterin Seyfarth und den
Richter Dr. Sdchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Das Wortzeichen

FAIRFASHION

ist zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefuhrte Register fur folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet

worden:

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, namlich Anziige, Kittel, Mantel, Uberzieher [Be-
kleidung]; Regenanziige; Unterhosen; Shorts; Jeanshosen; RoOcke;
Arbeitskittel; Hemden; T-Shirts; Wamser; Pullover; Strickwesten;
Unterwasche; Nachtwasche; Sportanzige; Badekleidung; Krawatten;
Halstlcher; Schultertiicher; Handschuhe als Bekleidungsstiicke; So-
cken; Strumpfhosen; Leggins; Sockenhalter; Strumpfhalter; Hosen-
trager flr Bekleidungszwecke; Kleidung im japanischen Stil in Form
von Kimonos; Schéarpen; Brautkleider; Faschingskostime; Karne-
valskostiime; Taillengirtel fur Bekleidungsstiicke; Kopfbedeckungen,
namlich Mutzen, Augenschirme, Hute; Schuhwaren, namlich Schuh-
waren, Stiefel, Sportschuhe, Sandalen, Pantoffeln, Clogs und San-

dalen im japanischen Stil.
Anmeldetag ist der 17. April 2014 (8 125 d Abs. 2 S. 1 MarkenG).
Mit Beschluss vom 23. September 2015 hat das DPMA, Markenstelle fur

Klasse 25, nach vorangegangener Beanstandung vom 10. August 2015 die Mar-

kenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen.



Zur Begrindung hat es ausgefuhrt, die angemeldete Wortmarke bestehe aus dem
allgemein verstandlichen zusammengesetzten Begriff ,FAIRFASHION®, wobei le-
diglich das Leerzeichen zwischen den einzelnen Begriffen weggelassen worden
sei. Ansonsten sei die Wortfolge sprachiblich mit Adjektiv und Substantiv zusam-
mengesetzt. Es stehe auler Frage, dass die englischen Worter ,FAIR* und
,FASHION® in der deutschen Werbe- und Alltagssprache gebrauchlich seien und
von den beteiligten Verkehrskreisen sofort im Sinne von ,fairer Mode“ verstanden
wirden. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren habe die Wortkombination
,FAIRFASHION®“ unmittelbar beschreibenden Charakter, denn sie weise werbety-
pisch darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren der Klasse 25 im Wesent-
lichen ,faire Mode“ als Inhalt hatten, wobei ,fair* als fair produzierte (6kologisch/
aus biologischen Rohstoffen) Ware verstanden wirde. Ferner handle es sich bei
der Wortmarke ,FAIRFASHION“ um eine sprachubliche, inhaltsbeschreibende
Aussage, die in Verbindung mit den angebotenen Waren ein Angebot an fair pro-
duzierten modischen Artikeln verspreche. In diesem Zusammenhang erlaube auch
die Neuheit einer Wortzusammenstellung allein keinen Schluss auf ihre Unter-
scheidungskraft. Hierfur wére ein Mindestmal3 an Eigenart erforderlich, welches
die angemeldete Wortmarke jedoch nicht aufweise. Vielmehr sei diese glatt be-
schreibend fir die angemeldeten Waren.

Ob auch eine freihaltebedirftige Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG vorliege konne aufgrund des absoluten Schutzhindernisses der fehlenden
Unterscheidungskraft gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die am 28. Oktober 2015 erhobene Beschwerde der An-

melderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-

stelle fur Klasse 25, vom 23. September aufzuheben.



Zur Begrindung fuhrt die Beschwerdefuhrerin aus, es sei im insoweit maf3gebli-
chen Bekleidungssektor Ublich, dass Marken Bestandteile aufwiesen, die in ihrer
Bedeutung auf Mode oder Kleidung hindeuteten. Unter Angabe einiger Beispiele
verschiedener eingetragener Marken weist die Beschwerdefuhrerin darauf hin,
dass die angesprochenen inlandischen Verkehrskreise an Marken gewdhnt seien,
die beschreibende Anklange haben und Worter beinhalten, die in der Werbung
ublich sind, diese trotzdem als betriebliche Herkunftshinweise erkennen wirden,
was folglich auch auf die angemeldete Wortmarke ,FAIRFASHION® zutreffe. Die
angesprochenen Verkehrskreise wirden daher in der angemeldeten Marke einen
Herkunftshinweis erkennen, selbst wenn die Worte ,FAIR* und ,FASHION® in der
deutschen Werbesprache ublich seien. Das Wort Mode habe keinen unmittelbaren
Bezug zu Kleidung, weshalb es keineswegs zwingend sei, dass die angesproche-
nen Verkehrskreise mit dem Begriff ,FASHION“ Bekleidung assoziieren wuirden.
So bestehe auch kein unmittelbarer Zusammenhang des Wortes ,FAIR" mit der
Produktion eines Produktes. Insgesamt bestehe Zweifel daran, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise unter ,FAIR FASHION®“ ,nach fairen Gesichtspunkten
produzierte Bekleidungsmode® verstiinden. Selbst wenn dem so ware, konnten die
angesprochenen Verkehrskreise unter der aus einem Wort bestehenden Bezeich-
nung einen Herkunftshinweis erkennen. Auch ein Freihaltebedirfnis bestehe nicht.
Die angemeldeten Waren wie beispielsweises ,Kleidung im japanischen Stil in
Form von Kimonos®, ,Clogs und Sandalen im japanischen Stil, ,Faschingskos-
tume® und ,Karnevalskostume® wirden durch die angemeldete Marke ,FAIR-
FASHION® nicht beschrieben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin, Uber die nach Ricknahme des Ter-
minsantrags ohne mundliche Verhandlung entschieden werden kann, hat in der
Sache keinen Erfolg, weil der angemeldeten Wortmarke fir die beanspruchten
Waren der Klasse 25 jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG). Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht und mit zutref-

fender Begriindung die Eintragung versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleitungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH
GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 — for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) — smart-
book; GRUR 2013, 731, Nr. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 — Starsat;
BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 — Link economy). Denn die Hauptfunktion der
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewahrleisten (EUGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 — Audi
AG/HABM — Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 — for
you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshinder-
nis begrundet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ein grof3ztigi-
ger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genugt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR 2015, 173, 174
Rdnr. 15 — for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12 — smartbook). Ebenso ist zu be-
ricksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner
Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt,
ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR
2004, 428 Rdnr. 53 — Henkel; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 16 — for you).



Maf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist (EUGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 — grill meister).

Ausgehend davon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die malRgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rdnr. 19 -
FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn diese
aus gebréauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien — stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 —
Gute Laune Drops). Darlber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor al-
lem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchen
Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein
enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer
beschreibenden Angabe erschopfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 — Dussel-
dorfCongress). Hierflr reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet
wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner
moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeich-
nen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 — DOUBLEMINT); dies gilt auch fur
ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach
diesen Vorgaben fir sich genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer
Sachangabe entféllt bei der Zusammenfiigung beschreibender Begriffe jedoch

dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewohn-



lichen Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegfihrt
(EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 11 f. — CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 —
DusseldorfCongress).

Gemessen an diesen Grundsatzen fehlt dem Anmeldezeichen fur die bean-
spruchten Waren der Klasse 25 das erforderliche Mindestmall an Unterschei-
dungskratft.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren ist bei den angesprochenen Verkehrs-
kreisen auf die Sicht des Endverbrauchers, also des normal informierten, ange-
messen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. —ab-
nehmers der fraglichen Produkte abzustellen (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412,
Nr. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 — SAT.2; BGH
GRUR 2010, 935, Nr. 8 — Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 — Marlene-
Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 — FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Wortmarke besteht aus den ohne Leerzeichen aneinanderge-
reihten, allgemein verstandlichen, englischen Begriffen ,FAIR" (=gerecht, anstan-
dig) und ,FASHION® (=Mode, Brauch), die von den beteiligten Verkehrskreisen
sofort als ,anstandige Mode“ verstanden werden. Der Begriff ,FAIR® ist in der
Werbesprache gelaufig und wird regelmaliig im Sinne von ,6kologisch/biologisch
und/oder unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt/gewonnen® verstanden. Es
handelt sich um eine sprachtbliche Wortkombination, welche die beanspruchten
Waren glatt beschreibt und entgegen der Ansicht der Beschwerdeftihrerin von den
beteiligten Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis erkannt wird. Die Wortkom-
bination ,FAIRFASHION® weist werbetypisch darauf hin, dass die so gekenn-
zeichneten Waren der Klasse 25 im Wesentlichen ,faire Mode“ darstellen. Dabei
wird ,fair* als fair produzierte (6kologisch/ aus biologischen Rohstoffen/zu fairen
Arbeitsbedingungen) Ware verstanden. In Verbindung mit den angebotenen Wa-
ren suggeriert die Wortkombination ,FAIRFASHION“ ein Angebot an fair produ-

zierten modischen Artikeln.



Entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin liegt auch keine schutzbegrin-
dende Mehrdeutigkeit des Wortes ,FASHION® (=Mode) vor. Diese Frage darf nicht
abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss im Zusammenhang mit den
jeweils beanspruchten Waren gesehen werden (Strébele in Strobele/Hacker
a. a. 0. 8 8 Rn. 146). Eine schutzbegrindete Mehrdeutigkeit ist nach der Recht-
sprechung zu verneinen, wenn sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren der
Bedeutungsgehalt auf nur eine naheliegende (beschreibende) Variante verengt
(BGH GRUR 2003, 882, 883 — Lichtenstein; Ingerl/Rohnke Markengesetz, 3. Auf-
lage, § 8 Rn. 132). In der Kombination mit dem Wort ,FAIR" ist hinsichtlich der be-
anspruchten Waren der Klasse 25 die Bedeutung ,Mode” in Bezug auf Kleidung
naheliegend. Die Beschwerdefihrerin tragt zwar zutreffend vor, dass der Begriff
,FAIR" nicht ,nach dkologischen Gesichtspunkten produziert” heift, sondern meh-
rere Bedeutungen wie beispielsweise ,Ausstellung, Messe“ haben kann, jedoch
gilt auch hier, dass keine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit vorliegt, wenn sich
der Bedeutungsgehalt hinsichtlich der beanspruchten Waren auf nur eine nahelie-
gende Variante verengt (BGH GRUR 2003, 882, 883 — Lichtenstein; Ingerl/Rohnke
Markengesetz, 3. Auflage, § 8 Rn. 132).

In Kombination mit dem Wort ,FASHION® sowie in Zusammenhang mit werbeUbli-
chen, gelaufigen Ausdricken wie ,fair trade“, wird der angesprochene Verkehr das
Wort ,FAIR* als ,fair produziert im Sinne von 6kologisch/aus biologischen Roh-
stoffen verstehen. Ein zwangloses Verstandnis des Zeichens in dieser Bedeutung
belegt auch der der Anmelderin Ubermittelte Artikel im Lokalteil der Suddeutschen
Zeitung vom 14. November 2016 Uber ,die erste Munich Fair Fashion Show', in der
menschen-, tier- und umweltfreundliche Mode gezeigt wurde und Publikumsreak-
tionen von ,faire Mode ist teuer* Gber ,wo kann man faire Mode kaufen® bis ,MUsli-
mode ist nicht so meins‘ beschrieben sind.

Selbst wenn schliel3lich der Verkehr das Wort ,FAIR® als ,Ausstellung” verstunde,
wie die Beschwerdeflhrerin eher fernliegend annimmt, bestiinde ein enger be-
schreibender Bezug zu den beanspruchten Waren. So wirde der Verkehr das

Kennzeichen ,FAIRFASHION® als ,Ausstellung von Mode“ oder ahnliches verste-



hen und dem angemeldeten Zeichen ware das Erfordernis jeglicher Unterschei-
dungskraft abzusprechen.

Da der Marke bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz fur die
beanspruchten Waren zu versagen ist, kann die Frage, ob einer Schutzgewéahrung
auch 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, dahingestellt bleiben.

Auch die Eintragung von nach der Ansicht der Beschwerdefiihrerin vergleichbaren
— aber mdoglicherweise I6schungsreifen — Marken begrindet letztlich keinen An-
spruch auf Eintragung. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung
zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen
(EuGH, Beschluss v. 12.02.2009 — C — 39/08, 43/08; GRUR 209, 667 Tz. 18 —
Volks.Handy u. a.: BGH GRUR 2011, 230 — SUPER girl). Eine pauschale Be-
trachtungsweise ist nicht angezeigt, da jeder Fall unter Einbeziehung seiner Be-
sonderheiten, insbesondere des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Ent-
scheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern
eine Rechtsfrage. Nach standiger Rechtsprechung flihren selbst Voreintragungen
identischer oder vergleichbarer Marken nicht zu einem Anspruch auf Eintragung
(vgl. EuGH, Beschluss v. 15.02.2008 — C — 243/07 P, MarkenR 2008, 163 Rn. 39
— Terranus; BGH, Beschluss v. 17.08.2011 — | ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 18
— Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.).

Die zulassige Beschwerde ist demnach unbegrindet und zuriickzuweisen.
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Rechtsmittelbelehrung

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

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wen geriigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig 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 Erfolgt abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war.

4. ein Betei8ligter im Verfahren nicht nach Vorschrift das Gesetz vertreten,
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat.

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschrift Gber 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, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten schrift-

lich oder in elektronischer Form einzulegen.

Hermann Dr. Sochtig Seyfarth

Hu



