BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 526/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die international reqistrierte Marke IR 1 354 339

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2020:151020B30Wpat526.19.0



Grinde

Die auf einer US-amerikanischen Basisanmeldung beruhende, am 31. Méarz 2017
unter Inanspruchnahme einer auslandischen Teil-Prioritat vom 13. Marz 2017 (USA,
87369114) international registrierte Wortmarke IR 1 354 339

FLAT TUMMY

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach fir die folgenden Waren:

“Klasse 5: Dietary supplements; herbal supplements; herbal teas for
medicinal purposes; medicinal herbal preparations; nutritional and dietary
supplements formed and packaged as lollipops and shakes; dietary
supplement shakes to promote weight loss, and to reduce bloating, and to
promote general health and well-being; nutritionally fortified drinks to stimulate

and enhance energy for use as a nutritional supplement

Klasse 30: Herbal infusions; herbal tea.”

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 5
— Internationale Markenregistrierung — des Deutschen Patent- und Markenamts hat
der Marke mit Beschluss vom 18. September 2019 den Schutz in der Bundesrepu-
blik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

verweigert.


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001104360/format/xsl/part/S?oi=WpCk4E5z9S&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, ,FLAT* lasse sich mit ,flach® Gibersetzen (vgl. BPatG
28 W (pat) 532/11 — FLATPACK), das umgangssprachliche englische Wort
»TUMMY* mit ,Bauchlein“ (Englisch unter www.duden.de). Der um Schutz nachsu-
chenden Wortfolge sei somit in naheliegender Weise die Bedeutung ,flacher Bauch,
flaches B&auchlein* entnehmen. Mit dieser Bedeutung sei die Marke in Bezug auf
samtliche relevanten Waren geeignet, deren Art und Zweck zu bezeichnen. Denn
es handele sich um Nahrungserganzungsmittel, Krautertees, medizinische Krauter-
praparate sowie Shakes und Drinks, die dem Zweck dienten, einen ,flachen Bauch*
herbeizufiihren. Auch die Ergebnisse einer amtsseitigen Internetrecherche beleg-
ten, dass der inlandische Verkehr das Markenwort als beschreibende Sachangabe

verstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin.

Sie tragt vor, dem Zeichen FLAT TUMMY komme kein im Vordergrund stehender

beschreibender Bezug zu den relevanten Waren zu.

Bei dem Wort ,tummy” handele es sich schon nicht um ein Wort des englischen
Grundwortschatzes. Vielmehr sei es im Englischen nur Teil einer Sondersprache
(Umgangs- bzw. Kindersprache). Daher kdnne nicht davon ausgegangen werden,
dass das Wort von den inlandischen Verkehrskreisen verstanden werde. Selbst
wenn man dies aber unterstelle, bleibe der sondersprachliche Charakter offensicht-
lich, so dass der Verkehr das Gesamtzeichen als kreatives Sprachgebilde mit Her-
kunftsfunktion, nicht aber als rein beschreibende Produktangabe, auffassen werde.

Die Wortfolge FLAT TUMMY sei im Ubrigen weder lexikalisch erfasst noch als
Gesamtbegriff im Internet oder auf sozialen Netzwerken gebrauchlich. Die Fund-
stellen der Markenstelle bezdgen sich durchweg auf markenméaRige Verwendun-

gen, einschliel3lich des schutzsuchenden Zeichens der Markeninhaberin.


http://www.duden.de/

Gerade auch speziell in Bezug auf Tees mit dem Versprechen eines ,schlankeren
Bauchs* habe sich nicht die Bezeichnung ,Flat Tummy*, sondern vielmehr ,Detox*”
als Oberbegriff durchgesetzt. Die mit FLAT TUMMY gekennzeichneten Waren der
Markeninhaberin wirden daher regelmafiig nur als spezielle Angebote im Uberge-
ordneten Bereich von ,Detox-Kuren® und ,-Produkten“ erwahnt, dies neben den Pro-
dukten von Wettbewerbern unter ganzlich unahnlichen Marken.

Selbst wenn man aber unterstelle, dass FLAT TUMMY von den Verkehrskreisen im
Sinne von ,flacher Bauch“ verstanden werde, fehle es an einem beschreibenden
Bezug zu den relevanten Waren. Die Endverbraucher wiirden bei den beanspruch-
ten Waren — zusammengefasst Nahrungserganzungsmittel und Tees — sicherlich

nicht auf Anhieb daran denken, dass diese zu einem flachen Bauch fiihren konnten.

Ferner sei darauf hinzuweisen, dass vergleichbaren IR-Marken (u.a. ,TUMMY*
(IR 990148), ,MUMMY’S TUMMY* (IR 1219633) sowie ,TUMMYTUB" (IR 802364))
beanstandungsfrei die Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland gewahrt worden sei. Dieser Eintragungspraxis musse vorliegend Indiz-

wirkung zukommen.

Schliel3lich werde die Bezeichnung FLAT TUMMY bereits als Hinweis auf die Her-
kunft der Waren aus dem Unternehmen der Markeninhaberin wahrgenommen, wie

eine Google-Recherche sowie Auszlige aus Sozialen Medien belegten.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 5 — Internationale Markenregistrie-

rung — des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2019 auf-

zuheben.



Der Senat hat der IR-Markeninhaberin in dem Parallelverfahren 30 W (pat) 506/18
Rechercheergebnisse Ubersandt. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom
7. Oktober 2020 beantragt, den Termin zur mundlichen Verhandlung vom 15. Okto-
ber 2020, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden

war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zuléassige Beschwerde der Marken-

inhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EUGH GRUR
2015, 1198 (Nr. 59) — Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) — Freixenet; GRUR 2008,
608 (Nr. 66) — EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot;
GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) — for
you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) — Kaleido;
GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) — Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. etwa EUGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) — Kit
Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) — Lego;
GRUR 2008, 608, 611 (Nr.66) — EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45
— Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot; GRUR 2016,
934 (Nr. 9) — OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR
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2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) — My World). Da allein
das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein gro3zuigiger MalRstab anzu-
legen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das
Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) — Stadtwerke
Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9)
— Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) — Starsat; GRUR 2012, 270
(Nr. 8) — Link economy). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-
mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Pro-
dukte abzustellen ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) — Matratzen
Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15
— Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) — Deichmann;
GRUR 2004, 674 (Nr. 86) — Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32)
— Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) — DusseldorfCongress; GRUR 2012,
270 (Nr.11) - Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr.10) — DeutschlandCard).
Daruber hinaus kommt nach standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine
Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber
ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017,
186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr.12)
— DusseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) — Starsat; GRUR 2010, 1100
(Nr. 23) - TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) — FUSSBALL WM 2006).



2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsatzen fehlt dem angemeldeten Zei-
chen FLAT TUMMY im vorliegenden Warenzusammenhang jegliche Unterschei-
dungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgefihrt hat, erschlief3t sich der
Bedeutungsgehalt des einfachen Wortes des englischen Grundwortschatzes
FLAT® (fur flach®, vgl. BPatG 28 W (pat) 532/11 — FLATPACK) auch dem inlandi-

schen Durchschnittsverbraucher unmittelbar.

In Bezug auf das Wort ,TUMMY* ist der Markeninhaberin zwar zuzugeben, dass es
sich um kein einfaches Wort des Grundwortschatzes, sondern im Ausgangspunkt
um einen Begriff der englischen Umgangssprache (Kindersprache) mit der Bedeu-

tung ,Bauchlein” handelt.

Dennoch lasst sich nach den Rechercheergebnissen des Senats, die der IR-Mar-
keninhaberin im Parallelverfahren zur Verfigung gestellt worden sind, eine — auch
vor dem Prioritatszeitpunkt datierende — inlandische Verwendung fir ,TUMMY*
sowie auch fur die Wortkombination ,FLAT TUMMY* nachweisen.

Diese inlandische Verwendung erfolgt zwar teilweise, wie von der Markeninhaberin
gerugt, markenmafig (vgl. neben der Marke der Anmelderin u.a.: ,FLAT TUMMY
Caps®, ,Yummi Tummi Babymode®; ,TummyTub, Badespass fir Ihr Baby"), dies
aber nicht nur; es finden sich branchenlbergreifend auch Beispiele fur eine

beschreibende Verwendung, so unter anderem:

- inder Medizin (,Tummy Time* als Bezeichnung fur eine kinderarztlich emp-
fohlene Spielzeit in Bauchlage fur Sauglinge; vgl. im Ubrigen auch BPatG
30 W (pat) 521/13 — TUMMY TUCK);



- Im Modebereich, hier steht u.a. ,Tummy Top* fir bauchfreie Mode, vgl. u.a.:

-- www.hamburg.mitvergnuegen.com: ,,Ob wir es nun ,Tummy Top*,

.Belly shirt* oder einen ,Crop Top“ nennen...",

-- www.zoonar.de (2009): Lightbox Bauchfrei Mode... tummy top

fashion finden;

- in Zusammenhang mit Essensgenuss (,Alles was mein Tummy mag",
www.welt.de, 2015; ,yummy, i got love in my tummy, es gibt Kekse!”,

www.zwergenprinzessin.com, 2014);

- sowie in Zusammenhang mit dem hier einschlagigen Themenbereich
(diatetische Produkte, Detox):

-- www.bikinisandpassports.de, Detox Delight Juice (16.1.2016):
.Hello flat tummy!..Mit der Suppe war es wirklich super, hab

diesmal...”

-- www.pinterest.de, ,Eistee ganz einfach (...), FLAT TUMMY Detox

water”

Ferner wird in der von der Markenstelle ermittelten Fundstelle ,Drei Super-Tees fur
einen flachen Bauch® (InStyle vom 8. Juli 2016) der Gesamtbegriff ,Flat Tummy
Tee* beschreibend erwahnt (,Geheimtipp von Models wie R...: Flat Tummy
Tees"; ,So genannte Flat Tummy Tees werden in Star-Kreisen, von Bloggern und
auf Instagram schon seit geraumer Zeit gehypt*). Dass, wie die Markeninhaberin im
Amtsverfahren vorgetragen hat, im Folgenden u.a. das unter dem Zeichen ,FLAT
TUMMY TEA*® vertriebene Produkt der Markeninhaberin vorgestellt wird, andert



nichts an der beschreibenden Verwendung des Gesamtbegriffs in der Einleitung
des Artikels.

Die Gesamtschau der vorgenannten Fundstellen legt es nahe, dass auch die inlan-
dischen Endverbraucherkreise das Wort ,TUMMY* bzw. die Wortfolge FLAT
TUMMY im vorliegenden Warenzusammenhang unmittelbar verstehen werden.

Letztlich kann dies aber dahinstehen.

Denn zu den malfgeblichen inlandischen Verkehrskreisen zahlt neben den ange-
sprochenen Endverbrauchern immer auch der mit den fraglichen Waren und Dienst-
leistungen befasste Handel (vgl. EUGH GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 — Chiemsee). Diese Fach-
kreise verfugen aufgrund ihrer Tatigkeit Uber besonders qualifizierte Sprachkennt-
nisse, wobei vorliegend ohnehin die Welthandelssprache Englisch in Rede steht.

Hinzu tritt vorliegend, dass im englischen Sprachraum das beanspruchte Begriffs-
paar FLAT TUMMY nachweislich seit vielen Jahren fest eingefuhrt ist und haufig
verwendet wird (vgl. hierzu etwa die der Markeninhaberin tGbersandte Google-
Recherche mit Nachweisen wie: ,How | GOT a Flat Tummy in 30 Days!*; ,Flat

tummy? Yahoo Answers"; ,The best way for a flat tummy"*).

Vor diesem Hintergrund sind die am Handel mit den einschlagigen Waren (Tee,
Nahrungserganzungserganzungsmittel) beteiligten Fachkreise ohne Weiteres im
Stande, die Wortfolge FLAT TUMMY auf Anhieb im von der Markenstelle dargeleg-
ten Sinne zu verstehen, namlich als Hinweis auf die Art und den Bestimmungszweck

der Waren, einen ,flachen Bauch" zu bewirken.

b) Mit dieser Bedeutung erschopft sich das Markenzeichen aber fir samtliche

beanspruchten Waren
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“Klasse 5: Dietary supplements; herbal supplements; herbal teas for
medicinal purposes; medicinal herbal preparations; nutritional and dietary
supplements formed and packaged as lollipops and shakes; dietary
supplement shakes to promote weight loss, and to reduce bloating, and to
promote general health and well-being; nutritionally fortified drinks to stimulate

and enhance energy for use as a nutritional supplement

Klasse 30: Herbal infusions; herbal teas”

in einer Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe. Denn fur sdmtliche genannten
Produkte kann FLAT TUMMY ohne Weiteres darauf hinweisen, dass sie den
Bestimmungszweck ,flacher Bauch* haben und mithin einen diatetischen Zweck

erfillen.

3. Die Bezeichnung FLAT TUMMY geht auch in ihrer Gesamtheit weder hinsicht-
lich der sprachlichen Form noch hinsichtlich ihres begrifflichen Inhalts tGiber die blof3e
Summe der Sachangaben hinaus (vgl. EUGH GRUR 2004, 680, 681 Nr. 39-41
— BIOMILD; GRUR 2006, 229, 230 f. — Nr. 34-37 — BiolD), sondern erschdpft sich
in Bezug auf die zuriickgewiesenen Waren in einer aus sich heraus verstandlichen
und fir den (Fach-)Verkehr ohne weiteres erkennbaren Wortkombination, ohne
einen daruber hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren

Zu vermitteln.

4. Die IR-Markeninhaberin kann sich zur Ausrdumung des Schutzhindernisses
auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen.
Nach Ubereinstimmender héchstrichterlicher Rechtsprechung lasst sich aus Vorein-
tragungen ahnlicher oder Ubereinstimmender Marken grundséatzlich kein Schutz-
gewadhrungsanspruch herleiten, da es sich bei der Entscheidung tber die Schutz-
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fahigkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Ent-
scheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prifung unterliegt
(vgl. z.B. EUGH GRUR 2009, 667, Nr. 18 — Bild.t.-Online.de; BGH GRUR 2012, 276,
Nr. 18 — Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

5.  SchlieBlich greift auch der Vortrag der IR-Markeninhaberin im Anmeldeverfah-
ren, die Bezeichnung FLAT TUMMY erfllle bereits die Funktion als Hinweis auf die
Herkunft der Waren aus ihrem Unternehmen (unter Hinweis auf eine Google-
Recherche bzw. Auszlige aus Sozialen Medien), nicht durch. Einer aufgrund inten-
siver Benutzung im Verkehr erlangten Unterscheidungskraft fur die beanspruchten
Waren kommt allenfalls in Zusammenhang mit der Frage einer Verkehrsdurch-
setzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zu. Fur eine Verkehrsdurchsetzung
liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor. Insoweit ist zunachst eine (Anfangs-)Glaub-
haftmachung der Verkehrsdurchsetzung erforderlich, die einen schlissigen Sach-
vortrag dazu verlangt, in welcher Form, fir welche Waren bzw. Dienstleistungen,
von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die Angabe im Verkehr
nach Art einer Marke eingesetzt worden ist (vgl. zu den Anforderungen insoweit
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 8 Rn. 713 m.w.N.). Vorliegend

sind diese Voraussetzungen nicht erfullt.

6. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, ndmlich den Verkehrskreisen die
Ursprungsidentitdt der mit ihr gekennzeichneten beschwerdegegenstandlichen
Waren zu garantieren, jedenfalls in Deutschland nicht erfllen. lhr steht somit der
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, so dass die Marken-
stelle die Schutzerstreckung zu Recht gemaR3 88§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG
i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6auinauiesg pv(J verwei-
gert hat.
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Die Beschwerde ist daher zurtickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der IR-Markeninhaberin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung 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 Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hacker Merzbach Meiser
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