BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 192/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 55 840.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Marz 2001 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem
sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der

Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 4. Juni 1999 und 6. September 1999 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wort-Bild-Marke mit den Wortbe-
standteilen "SCHWARZ gebrannt”

siehe Abb. 1 am Ende

fur die Waren
"Spirituosen”
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
Anmeldung von der Eintragung zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausge-

fuhrt, dem Begriff "Schwarzgebrannt” fehle wegen seiner fiir die inlandischen Ver-

kehrskreise ohne weiteres verstandlichen beschreibenden Bedeutung jegliche



Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Auch die graphische
Gestaltung besitze keinerlei schutzbegriindende Eigenart. Zudem sei die ange-
meldete Bezeichnung ersichtlich tAuschend gemaf § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3
MarkenG. Soweit sie namlich nicht fir schwarzgebrannte, sondern legal herge-
stellte Produkte eingesetzt werde, sei sie geeignet, die irrige Vorstellung hervorzu-
rufen, es handle sich tatsachlich um schwarzgebrannte Spirituosen, was den
Kaufentschlul3 (etwa in Erwartung gunstiger Preise) positiv beeinflussen kénne.
Aul3erdem verstol3e die Marke gegen die guten Sitten im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 5
MarkenG, da der werbende Hinweis auf illegale Geschaftspraktiken nicht mit den
anstandigen und redlichen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe zu vereinba-

ren sei.

Die Anmelderin hat gegen diese Zurtickweisung Beschwerde eingelegt. Der Ein-
tragung der angemeldeten Marke stiinden keine Eintragungshindernisse entge-
gen. "Schwarzgebrannt” sei ein selten gebrauchtes Wort und werde eigentlich nur
noch im Zusammenhang mit der Prohibition in den USA benutzt. Nur dieser histo-
rische Bezug sei heute noch gebrauchlich. Es sei originell, diese historische Be-
zeichnung zur Produktidentifikation zu benutzen. Die angemeldete Marke sei auch
nicht sittenwidrig gemal 8§ 8 Abs 2 Nr 5 MarkenG, denn bei Fallen sog "Negativ-
werbung" sei Zurlickhaltung geboten, wenn es sich nur um allgemeine Beziige
oder Provokationen handle. Wegen der besonderen graphischen Gestaltung
drange sich auch der Begriff "Schwarzgebrannt" nicht sofort auf, vielmehr bedtirfe
es mehrerer Gedankenschritte, um zu dieser Bedeutung zu gelangen. Deshalb sei
der Begriff auch nicht direkt beschreibender Natur.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,
die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 33 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 1999 und
6. September 1999 aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der Eintragung der angemeldeten Be-

zeichnung stehen die Schutzhindernisse des 8§ 8 Abs 2 MarkenG nicht entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der in Frage
stehenden Waren dienen kdonnen. Zu den nach dieser Vorschrift vom Marken-
schutz ausgeschlossenen Angaben zahlen nicht nur die dort ausdricklich aufge-
fuhrten, sondern auch solche, die fur den Warenverkehr wichtige und die umwor-
benen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug
auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 —
CHANGE; BIPMZ 1999, 410, 411 — FOR YOU) und die entweder bereits gegen-
wartig als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung als Sachaussage
aufgrund konkret feststellbarer tatséchlicher Umstande zukinftig zu erwarten ist
(BGH GRUR 1995, 408, 409 — PROTECH). Ein dariber hinausgehendes Eintra-
gungshindernis eines Freihaltebedirfnisses an allgemeinen und nicht warenbezo-
genen Ausdrucken kann 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entnommen werden (BGH
aa0O — FOR YOU). Zu diesen Angaben gehort jedoch die angemeldete Bezeich-

nung nicht, denn sie sagt nichts Ernsthaftes Gber die beanspruchten Waren aus.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus dem Wort "SCHWARZ" in Grol3buch-
staben sowie dem Wort "gebrannt” darunter in Schreibschrift. Trotz der unter-
schiedlichen Schreibweisen und Farben der einzelnen Bestandteile wird der ange-
sprochene Verkehr die Marke als zusammengehorig erachten, weil das Wort "ge-
brannt” in das Wort "SCHWARZ" hineinragt. Zusammengezogen bedeutet die
Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren soviel wie "ohne amtliche Ge-
nehmigung hergestellte Spirituose”. In dieser Bedeutung beschreibt die angemel-
dete Bezeichnung keinen bedeutsamen, unmittelbar mit der Ware in Beziehung
stehenden Umstand (BGH aaO - FOR YOU). Die Angabe "schwarzgebrannt" ist



(jedenfalls in Deutschland) namlich keine ernsthaft gemeinte Angabe. Weder die
Markenstelle noch der Senat haben Feststellungen zu treffen vermocht, die fur
eine gegenwartige oder in naher Zukunft erfolgende Verwendung der Bezeich-
nung im geschaftlichen Verkehr sprechen kdnnten. Ein Interesse der Mitbewerber
der Anmelderin, mit "schwarzgebrannt" darauf hinweisen zu kénnen, dal3 ihre
Produkte unter Umgehung des staatlichen Branntweinmonopols hergestellt wur-
den, ist nicht ersichtlich.

Ebensowenig kann der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft
im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungs-
kraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unter-
scheidungsmittel fur die mit der Anmeldung beanspruchten Waren eines Unter-
nehmens gegentber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden. Hierbei
ist grundsatzlich ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen, d h jede auch noch so ge-
ringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu tberwinden.
Kann demnach einer Marke kein fur die beanspruchten Waren im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich
auch sonst nicht um ein so gebréauchliches Wort der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung (BGH WRP 1998, 495, 496 — Today) - stets nur
als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH BIPMZ
1999, 408 - YES), gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafir, da einem als Marke
verwendeten Zeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berucksichtigen, daf3 der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH BIPMZ 2001, 55 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION).

Als eine die beanspruchten Waren beschreibende Angabe kommt die angemel-

dete Marke jedoch, wie bereits festgestellt wurde, nicht in Betracht. Es handelt



sich bei ihr auch nicht um eine Angabe, der der Verkehr aus sonstigen Griinden
die Fahigkeit zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung absprechen wird. Weder
die Markenstelle noch der Senat haben festzustellen vermocht, dal3 der Verkehr
durch eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung z B in der Werbung
daran gewohnt worden sein konnte, in ihr auch bei Verwendung nach Art einer
Marke (BGH BIPMZ 2000, 53, 55 - FUNFER) keine solche mehr zu sehen.

Hinzu kommt, dal3 die vorliegende Anmeldung bildlich ausgestaltet ist. Die Kenn-
zeichnung "schwarzgebrannt” ist nicht in einem durchgangigen Schriftzug wieder-
gegeben, sondern zweigeteilt. Das Wort "SCHWARZ" erscheint in Grol3buchsta-
ben und Druckschrift, das Wort "gebrannt” ist in farblich kontrastierender Schreib-
schrift im unteren Teil schrag daribergelegt. Zwar ist diese graphische Ausge-
staltung nicht allzu ungewoéhnlich, sie darf aber bei der Gesamtbetrachtung des
Zeichens nicht génzlich aulRer Betracht gelassen werden und tragt insgesamt zur
Bejahung der erforderlichen Hinweisfunktion bei.

Die angemeldete Marke verstdf3t auch nicht gegen die guten Sitten gemal § 8
Abs 2 Nr 5 MarkenG. Ein Verstol3 gegen das religiose Empfinden oder politische
Wertungen liegt ohnehin nicht vor, da die Bezeichnung keinen entsprechenden
Aussagegehalt hat. Auch ein Verstol3 gegen das sittliche Empfinden oder eine
grobe Geschmacklosigkeit liegt nicht vor. Es kann namlich nicht Ubersehen wer-
den, dal3 die Verkehrsauffassung tUber derartige Tatbestande zunehmend lockerer
und liberaler geworden ist. So wird es im allgemeinen nicht (mehr) als anstof3ig
empfunden, wenn Waren mit Kennzeichnungen versehen werden, bei denen ne-
gative oder anrichige Bedeutungsgehalte mitschwingen, wie etwa bei der Kenn-
zeichnung von Parfimerieartikeln mit "Opium" (BGH GRUR 1992, 314). Die Gren-
zen sind erst dann Uberschritten, wenn eine Marke im Geschaftsleben nicht mehr
hinnehmbar erscheint (BGH GRUR 1995, 592 — Busengrapscher). Hinzu kommt,
dal3 im registerrechtlichen Eintragungsverfahren nur die Marke selbst in Verbin-
dung mit den von ihr erfal3ten Waren zu beurteilen ist. Eine mogliche Sittenwidrig-

keit mul3 also gerade im Verhéltnis dieser Bezeichnung in Bezug zu den bean-



spruchten Waren liegen, wobei auch sittenwidrige Umsténde, die sich erst aus der
Benutzung der Marke ergeben kénnen, aul3er Betracht zu lassen sind. Mag da-
nach uU friher die Bezeichnung "schwarzgebrannt" als provokativer Verstol3 ge-
gen gesetzliche Vorschriften aufgefal3t worden sein, so wird die Bezeichnung
heute erkennbar nicht ernstgemeint aufgefal3t werden (dhnlich 26 W (pat) 112/97
— Cannabis, anders 26 W (pat) 107/97 - Schenkelspreizer; vgl auch Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 8 8 Rdnr 117: scheinbar provozierende Antimarken verstof3en nur im

Ausnahmefall gegen die guten Sitten).

Die angemeldete Bezeichnung ist auch nicht ersichtlich tduschend gemafl § 8
Abs 2 Nr4 iVm 8 37 Abs 3 MarkenG. Nach Auffassung des EuGH ist auf den
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstéandigen Durchschnittsver-
braucher abzustellen (Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 228). Die-
ser wird erkennen, dal3 es sich bei der vorliegenden Marke lediglich um eine re-
klamehafte, witzig gemeinte Anpreisung handelt. Deshalb liegt bereits keine Tau-

schungsgefahr vor.
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Abb. 1




