BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 501/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 014 000.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 19. November 2010 aufgehoben.

Grinde

Mit Beschluss vom 19. November 2010 hat die Markenstelle fir Klasse 33 des
Deutschen Patent- und Markenamts der Anmeldung der zuletzt in schwarz-weil3
beanspruchten Wort-/Bildmarke 30 2010 014 000.3

Beuerberger

fur die Waren ,Klasse 33: alkoholische Getrédnke (ausgenommen Biere); Spiritu-

osen, namlich Heilkrautertrank (Krauterlikor)*



die Eintragung mit der Begrindung versagt, dass dem Zeichen das notwendige
Mindestmald an Unterscheidungskraft fehle, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. In der ohne
weiteres verstandlichen, rein sachbezogenen Bezeichnung ,Kloster Beuerberger
Naturkraft* werde der Verkehr lediglich einen werblich anpreisenden Hinweis dar-
auf sehen, dass die Waren geeignet oder dazu bestimmt seien, die der Natur in-
newohnende Kraft auszunutzen oder zu mobilisieren und diese Waren aus dem
Kloster Beuerberg bzw. aus der Region um dieses Kloster stammten. Diese Deu-
tung erfordere keine analysierende Betrachtung. Das Wort ,Kloster* und die frei-
haltebedurftige, adjektivisch verwendete Herkunftsangabe ,Beuerberger® wiesen
lediglich auf das Kloster Beuerberg hin, ein ehemaliges Kloster der Augustiner-
Chorherren und heutiges Kloster der Salesianerinnen in der Ortschaft Beuerberg,
ein Ortsteil der Gemeinde Eurasburg im oberbayerischen Landkreis Bad Tolz-
Wolfratshausen. Da seit alters her die Kldster Biere brauten und auch zur Thera-
pie verschiedener Krankheiten alkoholische Getranke herstellten, werde der Ver-
kehr in einer aus dem Begriff ,Kloster* und einer unmittelbar folgenden Ortsan-
gabe kombinierten Kennzeichnung nur den Hinweis auf die geografische Herkunft
der Waren erkennen. Mit dem weiteren Wortelement ,Naturkraft* werde auf ,die
der Natur innewohnende Kraft“ hingewiesen (vgl. Duden Deutsches Universal-
worterbuch, 6. Auflage 2006, S. 1197) und dem angesprochenen Verkehr aus-
schlie8lich die Sachinformation vermittelt, dass die so beworbenen Waren auf
naturliche Art und Weise mit der urspriinglichen Kraft der Natur wirkten. Auch ihre
graphische Gestaltung vermoge der angemeldeten Marke keine Unterscheidungs-

kraft zu verleihen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Die
angemeldete Wortkombination sei nicht beschreibend; auch fehle ein unmittelba-
rer konkreter Sachbezug. ,Kloster Beuerberger® sei ein als Name schutzfahiges
Zeichen, jedoch keine geographische Herkunftsangabe; jedenfalls bestehe die
Anmeldemarke nicht ausschliel3lich aus einer solchen. Dem angesprochenen Ver-
kehr sei das Kloster Beuerberg tiberwiegend nicht bekannt. Er werde es in keinem

Fall mit der Ware ,Kréauterlikor* in Verbindung bringen. Der Anmelder verweist auf



eine Anzahl seiner Ansicht nach vergleichbarer Voreintragungen von Marken mit

dem Wortbestandteil ,Kloster* in der Klasse 33.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 19. November 2010 aufzuheben.

Die gem. 8 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat auch in der Sache

Erfolg.

Dem Anmeldezeichen fehlt nicht jede Unterscheidungskrafti. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Zugleich ist es, - was die Markenstelle in ihrer Entscheidung gepriift,
aber im Ergebnis offen gelassen hat, - in seiner konkreten Ausgestaltung nicht
freihaltebedirftig i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Allerdings wird sich die Mar-
kenstelle mit der Frage auseinanderzusetzen haben, ob einer Eintragung das
Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG ent-
gegensteht (vgl. BPatG GRUR 1995, 197 - 198 - ORIGINAL Klosterpforte).

1. Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft
oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen dienen konnen. Die Prufung des Freihaltungsbedirfnisses an
geografischen Herkunftsangaben richtet sich dabei vor allem nach den Beurtei-
lungsmal3stdben, die der Européische Gerichtshof in der ,Chiemsee-Entschei-
dung" zu Art. 3 Abs. 1 lit. ¢) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 98/104 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tUber die Marken vom



21. Dezember 1988 vorgegeben hat. Diese Vorschrift liegt der inhaltsgleichen Be-
stimmung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrunde und ist fir deren richtlinien-
konforme Auslegung mafR3geblich (EuGH GRUR 1999, 723). Bei der Prifung des
Freihaltungsbedirfnisses an Ortsangaben sind dementsprechend nicht nur die
aktuellen Gegebenheiten zu bericksichtigen, sondern es ist auch die Mdglichkeit
zu erortern, ob eine entsprechende beschreibende Verwendung der fraglichen
Angabe vernunftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist (EuGH a. a. O. Ls. 1,
TZ. 30; so auch BPatG GRUR 2000, 1050 - Cloppenburg).

Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht an der angemeldeten Marke kein
Freihaltebedurfnis, weil es sich bei der Angabe ,Kloster Beuerberger® nicht um
eine Angabe Uber den Ort der Herstellung und/oder des Vertriebs der Ware, son-
dern um eine von der Bestimmung des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfassten
Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten klosterlichen Betrieb
handelt. In seiner durch die Markenstelle zutreffend ermittelten Bedeutung weist
.Kloster Beuerberger Naturkraft® auf den konkreten Bezug eines so gekennzeich-
neten alkoholischen Getrankes zu einem bestimmten Kloster, ndmlich zum Kloster
Beuerberg in Eurasberg als dessen klosterliche Herstellungsstatte, und darauf hin,

dass die Wirkung des Getrankes durch die Kraft der Natur hervorgerufen wird.

Die Zubereitung von Krauterlikbren durch Ordensleute innerhalb ihrer von der Au-
Benwelt abgeschlossenen Wohnstatte (vgl. zur Definition eines ,Klosters* Etymo-
logisches Wadrterbuch des Deutschen, 2. Aufl. Berlin 1993, S. 673) hat in deut-
schen Klostern ebenso wie das Pflanzen und Kultivieren von Heilkrautern eine
lange Tradition (vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA 25W (pat) 22/06
- Klostergarten/Klostergarten). So sind beispielsweise Kloster Ettal und Kloster
Andechs auch heute noch nicht nur fir eine unternehmerische Téatigkeit von
Kléstern im Sinne der dort wohnenden Menschen im Allgemeinen, sondern insbe-
sondere auch fir die unternehmerische Zubereitung von Krauterlikbéren bekannt.
Wer den gem. 8 3 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 12 BGB grundsatzlich schutzfahigen
Namen eines Klosters (vgl. OLG Minchen MarkenR 2007, 560 - Kloster Andechs,



Der Andechser; Hanseat. OLG Hamburg, WRP 1998, 76 - Kloster, Klosterbraue-
rei) zur Kennzeichnung der hier beanspruchten Waren der Klasse 33 verwendet,
weist daher nicht lediglich auf die raumliche Néhe irgendeines Klostergebaudes zu
seinem Herstellungsbetrieb (vgl. hierzu Hanseat OLG HH, GRUR 1998, 420
- Klosterbrauerei, Klosterbrau) oder darauf hin, dass er sich zur Herstellung seiner
Produkte eines urspriinglich von den Ménchen oder Nonnen entwickelten Rezep-
tes bedient. Vielmehr stellt er einen konkreten Bezug seiner Waren zu einer be-
stimmten klosterlichen Herstellungsstatte (vgl. BGH GRUR 2003, 628 - 631
Rn. 102 - Klosterbrauerei; OLG Hamburg WRP 1998, 76 — Kloster, Klosterbraue-
rei; OLG Nurnberg, ZLR 2000, 764 — Kloster Pilsener; OLG Frankfurt, ZLR 2000,
774 — Eschweger Klosterbrau je zur Herstellung einer Verbindung zwischen einer
den Wortbestandteil ,Kloster enthaltenen Bierbezeichnung und einer klosterlichen
Brauerei durch den angesprochenen Verkehr) und damit zu einem bestimmten
Unternehmer her. Inwieweit ein solcher konkreter Bezug zur Kklésterlichen Her-
stellungsstatte auch in Fallen fortbesteht, in denen moderne Herstellungsmetho-
den einen urspriinglich engen raumlichen Zusammenhang zum Klostergebaude
gelockert oder Ordensleute die urspriinglich ihnen obliegende Verantwortung fir
den Herstellungsprozess an Dritte delegiert haben, bedarf in diesem Verfahren
keiner Erdrterung, denn entscheidend ist, dass das Anmeldezeichen entgegen der
von der Markenstelle gedul3erten Rechtsansicht auf ein bestimmtes verantwortli-
ches Unternehmen, ndmlich das Kloster Beuerberg als Herkunftsbetrieb alkoholi-

scher Getranke hinweist.

Der frihere Augustinerchorherrenstift ,Kloster Beuerberg® in Eurasberg wird seit
1846 bis heute von Salesianerinnen betrieben. Ein zweites Kloster dieses Namens
existiert in Deutschland nicht. Insoweit kommt den heute das Kloster Beuerberg
betreibenden Salesianerinnen zugleich eine langjahrige, gegenwartig noch beste-
hende und kinftig nicht ohne weiteres in Frage zu stellende Monopolstellung ftr
die Produktion von Waren aus diesem klosterlichem Herstellungsort sowie unter
der unternehmerischen Verantwortung des Klosters zu. Denn nur sie kdnnen

diese Waren selbst oder durch von ihnen autorisierte Dritte im Kloster Beuerberg



herstellen (lassen). Ein Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit des Na-
mens des Klosters zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren ist daher weder
aktuell gegeben, noch liegen hinreichende tatsachliche Anhaltspunkte fur ein zu-
kiinftiges Freihaltungsbedurfnis vor (vgl. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 187/04
— Burg Eltz).

Dass in diesem Verfahren nicht das Kloster Beuerberg oder sein Trager Anmelder
der Marke ist und bisher auch sonst keine Anhaltspunkte daflir vorgetragen oder
ersichtlich sind, dass der Anmelder zur Anmeldung einer Marke erméchtigt worden
oder aus anderen Grinden berechtigt sein kénnte, die die Bezeichnung ,Kloster
Beuerberger® enthalt, steht einer Verneinung des Schutzhindernisses des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Denn ihrem Schutzzweck entsprechend soll
diese Vorschrift die in ihr genannten Angaben lediglich der Allgemeinheit zur un-
gehinderten beschreibenden Verwendung durch jedermann offen halten. Der indi-
viduelle marken- oder firmenmallige Gebrauch einer derartigen Angabe unterliegt
dagegen keinem relevanten Allgemeininteresse (vgl. Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 9. Aufl. Rn. 229 zu § 8).

Somit besteht weder ein Freihaltungsbedurfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG hinsichtlich der Waren der Klasse 33 an der Gesamtbezeichnung ,Kloster
Beuerberger Naturkraft® noch an dem angemeldeten Gesamtzeichen in seiner
konkreten — fur sich genommen nicht schutzbegriindenden — graphischen Gestal-

tung.

2. Der angemeldeten Marke kommt fir die beanspruchten Waren auch das fir
einen bundesweiten Markenschutz erforderliche Mindestmald an Unterschei-
dungskrafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

Unterscheidungskraft i. S. dieser Bestimmung bedeutet die Eignung einer Marke,
die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten

Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fir den Verkehr von



denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233,
235, Rdn. 45 - Standbeutel; EUGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die
Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunfts-
funktion erfullen kann (vgl. EuUGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Foot-
ball Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006,

m. w. N.).

Da den angesprochenen allgemeinen Endverbrauchern Kldster von jeher auch als
Herstellungsstatten fur die Zubereitung von Krauterlikéren und anderen alkoholi-
schen Getranken bekannt sind, werden sie unabhéngig davon, ob sie bereits zu-
vor vom Kloster Beuerberg in Eurasberg gehort haben, einen Bezug zu einer be-
stimmten, ihnen wenn auch bislang unbekannten klosterlichen Herstellungsstétte
herstellen, sofern die angemeldeten Getranke mit ,Kloster Beuerberger Naturkraft®
gekennzeichnet sind.

Aus diesen Grunden war der Beschwerde stattzugeben.

3. Allerdings wird die Markenstelle nunmehr noch zu priufen haben, ob der
Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4
MarkenG i. V. m. 8 37 Abs. 3 MarkenG entgegensteht. Denn der Anmelder hat

bislang nicht vorgetragen, von den Betreibern des Klosters Beuerberg zur Anmel-
dung der Marke 30 2010 014 000.3 erméchtigt worden zu sein.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr

Bb



