BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 506/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 003 019.7

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Merzbach und des Richters k. A. Metternich

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. November 2009 wird aufgeho-

ben.

Grinde

Die Bezeichnung

Morgenzauber

ist am 16. Januar 2009 fiur die Waren

"Feinkostsalate enthaltend Fleisch, Fisch, Geflugel, Wild, Wurst-
waren, Kase, Weich-und/oder Schalentiere (nicht lebend), insbe-
sondere auch gekuhlt, einschlie3lich Mischungen der genannten
Waren untereinander und/oder mit frischem, konserviertem, ge-
trocknetem oder gekochtem Gemuse, Pilzen, Nussen; Pickles;
Gemuisezubereitungen; Gemiusekonserven, insbesondere Sauer-
konserven und Sauergurken; tischfertige Zubereitungen und Fer-
tiggerichte aus Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild, Wurstwaren, Kase,
Gemuse, Pilzen und Nussen; Gemuse- und Kartoffelsalate; kon-
serviertes, getrocknetes und gekochtes Gemise; Letscho; To-
matenpaprika; Tomatenmark; Fleisch-, Fisch-, Gemusekonserven;
in Essig und/oder Ol eingelegtes Gemiise; Meerrettich (konser-

viert) und Zubereitungen hieraus, soweit in Klasse 29 enthalten;



Fruchtzubereitungen insbesondere fir die Verwendung in der
Milchindustrie und der Speiseeisherstellung; Marmeladen und
Konfitiiren als Brotaufstrich, Fruchtaufstrich, Fruchtzubereitungen
als geschmacksgebender oder dekorativer Zusatz zu Speiseeis,
Desserts, Sahne, Milchgetrdnken und Cocktails mit Ausnahme
von Teegetréanken; Gewdlrze; Wirzmittel; Senf; Senferzeugnisse,
inklusive senfhaltige Brotaufstriche und Senfsaucen; Mayonnai-
sen, damit hergestellte Zubereitungen; Essig; Essigzubereitungen;
Essiggetranke, im Wesentlichen bestehend aus Essig; Remoula-
den; Meerrettichgewiirz; Worcestersaucen; Getreide- und Nudel-
salate; Ketchup und daraus hergestellte Zubereitungen; Salat-
dressings; Salatsaucen; Salatcreme; Saucen (Wirzmittel), insbe-
sondere Feinkostsaucen; Sirupe und andere Praparate fur die Zu-

bereitung von Getrdnken mit Ausnahme von Teegetranken”

zur Eintragung in das Markenregister angmeldet worden. Dabei hat die Anmelde-
rin unter Bezug auf die Osterreichische Marke 249 052, fur die auch die Proritat
der Anmeldung vom 29. September 2008 in Anspruch genommen wird, hilfsweise

"Telle-quelle-Schutz" in Anspruch genommen.

Die Anmeldung ist durch Beschluss der Markenstelle fir Klasse 30 vom
17. November 2009 zurlckgewiesen worden, da es sich bei der angemeldeten
Marke in Bezug auf die angemeldeten Produkte um eine freihaltebedurftige und
damit nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene Sach-
angabe handele. Die aus den Begriffen "Morgen" und "Zauber" gebildete Wort-
kombination erschopfe sich in Bezug auf die beanspruchten Lebensmittel in der
beschreibenden Aussage, dass diese Bestandteil eines Fruhsticks aufgrund ihrer
Qualitdt zu einem zauberhaften Morgen verhelfen kénnten. Der Verkehr werde
daher in der angemeldeten Bezeichnung nur eine rein werbemafige Anpreisung
sehen, der es zudem auch an der erforderlichen Unterscheidungskrafti. S. von § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangele. Soweit die Anmelderin sich auf ihrer Ansicht nach



vergleichbare Eintragungen berufe, kdnnten diese bereits aus Rechtsgriinden kei-

nen Anspruch auf Eintragung begriinden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle Klasse 30
vom 17. November 2009 die angemeldete Bezeichnung fur alle
quinquies

beanspruchten Waren einzutragen, hilfsweise nach Art. 6
Abschnitt B Nr. 2 PVU.

Weder die einzelnen Begriffe "Morgen” und "Zauber" noch die aus diesen Begrif-
fen gebildete Wortneuschopfung "Morgenzauber" seien geeignet, Merkmale und
Eigenschaften der beanspruchten Waren zu beschreiben. Ein Verstandnis i. S.
von "zauberhaftem Morgen”, wie es die Markenstelle angenommen habe, komme
fur den Verkehr allenfalls nach entsprechenden Uberlegungen und gedanklichen
Zwischenschriften in Betracht, da "Zauber" nicht ohne weiteres mit "zauberhaft"
gleichgesetzt werden kdnne. Aber auch in dieser Bedeutung vermittele die ange-
meldete Bezeichnung allenfalls vage Assoziationen im Hinblick auf den Morgen
als den Beginn des Tages sowie an Magie, enthalte jedoch keinen konkreten be-
schreibenden Aussagegehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache bereits im Hautpantrag Erfolg. Nach
Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung "Morgenzauber”
in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse im Sinne von § 8
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.



Dies ist entgegen der Auffassung der Anmelderin zwar nicht bereits deshalb der
Fall, weil die beiden Begriffe "Morgen" und "Zauber", aus denen die angemeldete
Wortkombination zusammengesetzt ist, fur sich genommen mehrere Bedeutungen
aufweisen. Denn unabhangig davon, dass in rechtlicher Hinsicht eine Mehrdeu-
tigkeit nicht schutzbegriindend wirkt, wenn jedenfalls eine der méglichen Bedeu-
tungen beschreibender Natur ist (EuGH, GRUR 2004, 146 [Tz. 33] - DOUBLE-
MINT, GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397 [Tz. 15] - SPA II),
wird der Verkehr in Zusammenhang mit den hier maf3geblichen Waren "Morgen"”
naheliegend als Bezeichnung der Tageszeit und "Zauber" im Ubertragenen Sinne
von "auf gleichsam magische Weise anziehende Ausstrahlung, Wirkung; Faszina-
tion, Reiz" verstehen (vgl. Duden, Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl.,
S.1961). Im Werbesprachgebrauch wird das Wort "Zauber" vielfach und fur die
unterschiedlichsten Erzeugnisse verwendet, um diese als solche oder hinsichtlich
bestimmter Merkmale bzw. Eigenschaften anpreisend als einen Zauber, d. h. et-
was Bezauberndes, etwas mit groRem, nur schwer erklarbarem Reiz oder Aus-
strahlung zu bezeichnen. Ebenso kann der Begriff "Morgen" in Zusammenhang
mit Produkten aus dem hier maf3geblichen Lebensmittelbereich insbesondere in
geeigneten Wortkombinationen in beschreibender Weise zum Ausdruck bringen,
dass diese z. B. als Bestandteil/Zutat eines Frihsticks fur einen Verzehr am Mor-

gen geeignet und/oder bestimmt sein kénnen.

Auch wenn damit die Wortbestandteile der angemeldeten Marke "Morgen" und
"Zauber" jeweils fur sich betrachtet und insbesondere in geeigneten Wortkombina-
tionen nicht unbedingt als Hinweis auf die Herkunft der von der Zuriickweisung
umfassten Waren aus einem bestimmten Unternehmen verstanden werden, ergibt
sich daraus aber nicht zwangslaufig eine Schutzunfahigkeit der angemeldeten Ge-
samtbezeichnung "Morgenzauber”. Der Umstand, dass jeder Bestandteil einer aus
mehreren Begriffen zusammengesetzen Bezeichnung flr sich betrachtet nicht un-
terscheidungskréftig ist, schlief3t namlich nicht aus, dass deren Kombination unter-
scheidungskraftig sein kann. Dabei ist eine unterscheidungskréaftige Marke dann

anzunehmen, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Gesamtgebilde und



der bloRen Summe der Bestandteile besteht, was bei Wortkombinationen sprachli-
che oder begriffiche Besonderheiten voraussetzt, welche die gewahlte Verbin-
dung als ungewohnlich und tber die blof3e Summenwirkung der Einzelworte hin-
ausgehend erscheinen lasst (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 [Tz. 98 - 100] - Post-
kantoor; GRUR 2004, 680, [Tz.39-41] -BIOMILD; GRUR 2006, 229, 231
[Tz. 34 - 37] - BiolD). Ein derartiger Fall ist nach Uberzeugung des Senats vorlie-
gend gegeben.

Durch die Verknupfung der beiden Begriffe "Morgen™" und "Zauber" entsteht eine
aufeinander bezogene gesamtbegriffliche Einheit, welche in ihrer Gesamtheit ent-
gegen der Auffassung der Anmelderin von den vorliegend relevanten allgemeinen
Verbraucherkreisen zwar ohne weiteres entweder in der von der Markenstelle an-
genommenen Bedeutung "zauberhafter Morgen” oder auch - weitgehend gleich-
bedeutend - i. S. von "morgendlicher Zauber (Ausstrahlung/ Reiz)" bzw. "Ausstrah-

lung/Reiz des Morgens" verstanden wird.

Mit diesem Bedeutungs- und Sinngehalt bezeichnet die Wortkombination "Morgen-
zauber" jedoch weder unmittelbar Merkmale der einschlagigen Waren noch lasst
sie bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Waren hinreichend konkret er-
kennen. Die Wortfolge kann zwar werbemaélfig anpreisend in dem Sinne gedeutet
werden, dass die jeweiligen Waren zu einem "zauberhaften Morgen" verhelfen sol-
len bzw. einen "morgendlichen Zauber" i. S. einer angenehmen, entspannten At-
mosphére verbreiten. Insoweit bedarf es jedoch weiterer Uberlegungen und ge-
danklicher Zwischenschritte, in welcher Art und Weise die betreffenden Waren da-
zu beitragen kénnen, ob z. B. als Bestandteil/Zutat eines Frihstiicks oder auch
aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit und/oder Qualitat. Solche analysieren-
den und interpretatorischen Uberlegungen erscheinen vorliegend schon deshalb in
groBerem Umfang erforderlich, als eine Vielzahl der beanspruchten Waren ihrer
Art und Beschaffenheit nicht speziell fir ein Frihstiick bestimmt sind bzw. sich
dafiir anbieten. Anders als Begriffskombinationen wie z. B. die vergleichbar gebil-

dete Wortkombination "Fruhstiicks-Zauber" flr zur Zubereitung eines Frihsticks



geeignete und/oder bestimmte Waren oder auch "Weihnachts-Zauber" fir be-
stimmte "weihnachtstypische" Produkte (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 72/09 v.
29. Oktober 2009, verdffentlicht in PAVIS PROMA) vermittelt "Morgenzauber" ei-
nen sachbezogenen Aussagegehalt im hier malRRgeblichen Warenbereich jeden-
falls nicht ohne weitere gedankliche Ergadnzungen, interpretatorische Zwischen-
schritte oder eine gewisse analysierende Betrachtung, die aber bei der Beurteilung
der Schutzfahigkeit nicht zum Mal3stab gemacht werden kann. Die Wortkombina-
tion "Morgenzauber" erschopft sich somit nicht in der Aneinanderreihung schutz-
unfahiger Bestandteile zu einer das subjektive Empfinden des jeweiligen Verbrau-
chers ansprechenden werbetblichen Anpreisung, sondern vermittelt gerade durch
die Kombination der aufeinander bezogenen Bestandteile "Morgen" und "Zauber"
sowie die Interpretationsbedurftigkeit der Gesamtaussage in Bezug auf die Waren

einen noch hinreichend phantasievollen Gesamteindruck.

Die Wortkombination "Morgenzauber” eignet sich daher weder als Angabe zur Be-
schaffenheit bzw. zum Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden
Waren im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch weist sie insoweit einen der-
art hinreichend engen beschreibenden Bezug auf, wie ihn der Bundesgerichtshof
in seiner Rechtsprechung als Voraussetzung fur die Annahme des Schutzhinder-
nisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fordert.
Der angemeldeten Wortkombination kann daher im Gesamteindruck eine - durch
die Werbewirkung nicht ausgeschlossene - Identifizierungsfunktion und damit eine
Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden, mag ihr
Schutzumfang aufgrund ihrer beschreibenden Anklange in verschiedene Richtun-

gen auch deutlich reduziert sein.



Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Knoll Metternich Merzbach

Hu



