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28 W (pat) 520/15
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 050 983

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann
und des Richters am Landgericht Dr. Sochtig im schriftichen Verfahren am
31. Mai 2016

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde:

Das Wortzeichen

KOI BEAUTY FIRST

ist am 26. Juni 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt gefuhrte Register fir die Waren der

Klasse 31: Futtermittel

angemeldet worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 31, hat nach
vorausgegangener Beanstandung vom 11. August 2014 mit Beschluss vom
5. Februar 2015 die Markenanmeldung wegen des Fehlens jeglicher Unterschei-

dungskraft gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen.

Zur Begrundung hat es unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid aus-
gefuhrt, wie sich der vorab Ubersandten Internetrecherche entnehmen lasse, han-
dele es sich bei einem Koi um eine bei Fischhaltern wegen ihrer Farbenpracht
beliebte Karpfenart, bei der das Futter entscheidenden Einfluss auf das Wachstum
und die Entwicklung habe. Das Anmeldezeichen ,KOI BEAUTY FIRST" mit seiner

deutschen Bedeutung ,Koi Schonheit zuerst” erweise sich daher angesichts der



angemeldeten Waren lediglich als ein Hinweis, dass es sich bei diesen um Futter
fur Kois handele, welches ein besonders schones Aulzere bewirke. Die angespro-
chenen Verkehrskreise wirden in dem Anmeldezeichen daher keinen Hinweis auf
einen bestimmten Geschéftsbetrieb erkennen, sondern lediglich eine beschrei-

bende Angabe.

Sofern sich die Anmelderin darauf berufen habe, es sei fernliegend anzunehmen,
das Zeichen werde so verstanden, dass das damit gekennzeichnete Futter Schén-
heit bei einem Koi bewirken kénne, werde auf die dem Beanstandungsbescheid
beigefligten Recherchebelege verwiesen, aus denen hervorgehe, dass zum einen
Kois wegen ihres auf3eren Erscheinungsbildes als Zierfische gehalten wirden und
zum anderen Futter angeboten werde, das sich positiv auf die Farbe der Tiere

auswirken solle.

Soweit sich die Anmelderin noch auf diverse in- und ausléandische Voreintragun-
gen berufen habe, entfalteten diese keine Bindungswirkung. Erganzend hat das
DPMA in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass die Kombination
eines weiteren Bestandteils mit dem Element ,Koi“ zudem zu einem anderen
Gesamteindruck fuihre als dem vorliegend gegenstandlichen. Ob schlieZlich der
Eintragung des Anmeldezeichens auch das absolute Schutzhindernis eines Frei-
haltebedirfnisses gemal? 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, kdnne im
Ergebnis dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 9. Méarz 2015 mit der

sie sinngeman beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Marken-

stelle fur Klasse 31, vom 5. Februar 2015 aufzuheben.

Zur Begrindung fihrt sie aus, sowohl der Markenbestandteil ,KOI BEAUTY* als
auch das Gesamtzeichen ,KOI BEAUTY FIRST" verfugten Uber das erforderliche



Mindestmald an Unterscheidungskraft, da beide Begriffe keinen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Sinngehalt aufwiesen.

JKOI BEAUTY* lasse sich als ,KOI SCHONHEIT* (ibersetzen. Dass es sich dabei
um keine beschreibende Angabe fur die Waren ,Futtermittel”, fur welche das
Anmeldezeichen Schutz suche, handele, sei offensichtlich. Futtermittel dienten

namlich der Erndhrung von Tieren und nicht der Verschdnerung.

Ferner seien in der Vergangenheit zahlreiche Kombinationsmarken, die sich aus
einer beschreibenden Angabe sowie dem Wort ,BEAUTY" zusammensetzten und
fur Futtermittel beziehungsweise Nahrungsmittel Schutz beanspruchten, zugelas-
sen worden. Ohne weitere gedankliche Schritte sei ,KOI BEAUTY* kein eindeuti-

ger beschreibender Begriffsinhalt fir Futtermittel zu entnehmen.

Diese Feststellungen mussten erst recht fur die Gesamtbezeichnung ,KOI
BEAUTY FIRST" gelten. Die Wortfolge kdnne namlich in vielfaltiger Weise Uber-
setzt werden. Als mogliche Ubersetzung des Gesamtzeichens komme beispiels-
weise ,KOI SCHONHEIT DAS ERSTE®, ,EHER KOI SCHONHEIT*, ,KOI SCHON-
HEIT ZUERST* ,KOlI SCHONHEIT ERSTMALIG, ,LIEBER KOI SCHONHEIT*
sowie ,KOI, SCHONHEIT GEHT VOR* in Betracht. Diese Mehrdeutigkeit lasse

Raum fir Spekulationen und Auslegungen.

Zudem sei zu berlcksichtigen, dass die Aneinanderreihung der Begriffe ,KOI,
,BEAUTY"“ und ,FIRST* nicht den grammatikalischen Regeln der englischen Spra-
che entspreche. Auch die deutsche Ubersetzung ,KOI SCHONHEIT ZUERST* sei
nicht sprachiblich und nach deutschen Sprachregeln gebildet. Sowohl die engli-
sche Wortfolge als auch ihre deutsche Ubersetzung muteten eigentiimlich und
ungewohnlich an. Dies trage zusatzlich dazu bei, dass die beteiligten Verkehrs-
kreise zum Nachdenken angeregt wirden, wenn sie mit dem Anmeldezeichen

konfrontiert seien.



Aus den genannten Griinden bestehe auch kein Freihaltebedtrfnis der Mitbewer-
ber. Das Anmeldezeichen werde nicht ben6tigt, um spezifische Eigenschaften von

Futtermitteln zu beschreiben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet, da der Eintragung des Anmeldezei-
chens das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaf
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft gemaf von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH
GRUR 2012, 610, Rdnr.42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f.
— EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 —HOT; GRUR 2013, 731,
Rdnr. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 — Starsat; GRUR 2012, 1044,
Rdnr. 9 — Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bild-
nis Il; GRUR 2010, 935, Rdnr.8 —Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18
— FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die
Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (vgl. EUGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 — Standbeutel; GRUR 2006, 229,
Rdnr. 27 — BiolD; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 — EUROHYPO; BGH GRUR 2008,
710, Rdnr. 12 — VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 — My World). Da allein das



Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3zigiger Malistab
anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt, um
das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr.7
— Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr.9 — Neuschwanstein; GRUR 2012, 270,
Rdnr. 8 — Link economy).

Maf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 943, Rdnr. 24 — SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 — Die Vision; GRUR
2010, 825, Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18
— FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maRgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten) lediglich
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11
— Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 — DeutschlandCard; GRUR 2006,
850, Rdnr. 19 — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 — BerlinCard; GRUR
2001, 1151 — marktfrisch; GRUR 2001, 1153 — antiKALK) oder wenn diese aus
gebrauchlichen 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 (vgl. u.a. BGH GRUR 2006, 850,
Rdnr. 19 — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 — Cityservice; GRUR 2001,
1143 — Gute Zeiten — Schlechte Zeiten). Dariiber hinaus besitzen keine Unter-



scheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.
BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr.23 —TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr.28
— FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans, wie die
hier vorliegende Bezeichnung ,KOI BEAUTY FIRST*, sind keine strengeren Mal3-
stabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914
—WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 — Vorsprung
durch Technik; GRUR 2004, 1027 — DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT;
BGH GRUR 2009, 949 — My World; BGH GRUR 2009, 778 — Willkommen im
Leben). Es ware daher unzulassig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Krite-
rium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR
2010, 228 — Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 — DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die Wortfolge phantasievoll sein und
ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Uberraschungs- und damit Merkeffekt
zur Folge habe, aufweisen misse (EuGH GRUR 2010, 228 — Vorsprung durch
Technik; GRUR 2004, 1027 — DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH
GRUR 2002, 1070 — Bar jeder Vernunft). Auch wenn Wortfolgen keinen strenge-
ren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu bericksichtigen, dass sie
vom Verkehr nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen werden
wie andere Zeichen. Nicht unterscheidungskréftig sind demzufolge spruchartige
Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbetblicher Weise eine beschreibende
Aussage Uber die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen enthal-
ten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschdpfen
(vgl. EuUGH GRUR 2004, 1027 — DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH
GRUR 2001, 1047 — LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001,
735 —Test it.).



Unter Berucksichtigung vorstehender Grundsatze kann dem Anmeldezeichen das
fur eine Eintragung erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft nicht beige-

messen werden.

a) Das Anmeldezeichen besteht aus den drei Zeichenbestandteilen ,KOI*,
,BEAUTY“ und ,FIRST*, wobei die beiden letztgenannten der englischen Sprache
entstammen. Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdefihre-
rin ist die Gesamtbezeichnung ,KOI BEAUTY FIRST® sprachlich auch nicht so
ungewodhnlich gebildet, dass sie zum besonderen Nachdenken lber den Bedeu-
tungsinhalt des Anmeldezeichens anregen wurde. Der Verkehr ist namlich daran
gewohnt, im Geschéftsleben standig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden,
durch welche ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprdgsamer Form
Ubermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Neubildungen
haufig nicht an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientieren.
Der Verkehr wird daher auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch
fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verstandliche Sachaussagen, durchaus als solche
und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (Strobele/Hacker,
Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 179).

Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich im Wesentlichen um
Zuchter von Koi-Karpfen bzw. Koi-Liebhaber handelt, werden das englischspra-
chige Anmeldezeichen ,KOI BEAUTY FIRST* auf Deutsch mit ,Koi Schoénheit
zuerst® Ubersetzen. Dass die angesprochenen Verkehrskreise um die Bedeutung
des Zeichenbestandteils ,KOI* als Bezeichnung fur einen Koi-Karpfen (bzw. die
Gattung ,Koi“) wissen, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Erlauterung.
Bei den weiteren Bestandteilen des Anmeldezeichens ,BEAUTY® und ,FIRST"
handelt es sich wiederum um gelaufige Begriffe der englischen Sprache, welche
der Verkehr unschwer mit ,Schonheit und ,zuerst® Ubersetzen wird. Soweit die

Beschwerdefuhrerin im Rahmen ihrer Beschwerdebegrindung anderweitige ver-



meintliche Ubersetzungsmaglichkeiten ins Feld gefiihrt hat, sind diese fernliegend.
Dies gilt zunachst fiir die von der Beschwerdefiihrerin genannte Ubersetzung des
Anmeldezeichens mit ,KOl SCHONHEIT DAS ERSTE*. Unter Zugrundelegung
dieser deutschen Ubersetzung misste das Anmeldezeichen namlich nicht ,KOI
BEAUTY FIRST", sondern vielmehr ,KOI BEAUTY THE FIRST" lauten (Unterstrei-
chung durch das Gericht). Entsprechend verhalt es sich auch bzgl. der weiteren
vermeintlichen Ubersetzungsalternative ,KOl SCHONHEIT ERSTMALIG* sowie
,KOlI SCHONHEIT GEHT VOR®. In ersterem Fall miisste das Anmeldezeichen
namlich ,FIRST KOI BEAUTY" lauten, im zweiten Fall ,KOlI BEAUTY COMES
FIRST“. ,EHER KOl SCHONHEIT“ wird umgangssprachlich ins Englische mit
,RATHER KOI BEAUTY* libersetzt, wie auch ,LIEBER KOl SCHONHEIT“ in der
englischen Umgangssprache ,PREFERABLY KOI BEAUTY* lautet.

b) Bei einem ,KOI“ handelt es sich um eine Zuchtform des Karpfens, bei dem
insbesondere seine ,Zeichnung“ — mithin die Farbgebung — von besonderer Rele-
vanz fir den Wert eines solchen Tieres ist (vgl. den Wikipedia-Auszug gemal der
Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 11. August 2014). Das Deutsche
Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 31, hat in seinem Beanstan-
dungsbescheid sowie nachfolgend in seinem Beschluss vom 5. Februar 2015
unter Verweis auf die weiteren dem Beanstandungsbescheid beigefligten Recher-
chebelege ferner zutreffend darauf hingewiesen, dass speziell bei Koi-Karpfen das
Futter einen maRgeblichen Einfluss auf die Farbgebung dieser Tiere hat. So wird
beispielsweise im Rahmen des Onlineangebotes des Tierfuttermittelanbieters
www.aqua-pond24.de ausgefuhrt ... Allerdings muss auch mit entsprechend

hochwertigem Koifutter die Farbgebung weiter ausgebaut werden...“. Auf der

Internetseite unter www.tiere-online.de heil3t es weiter ... FUr Kois erhalt man im

Handel Spezialfutter, das der Gesundheit forderlich ist, ihnen zu besonderer Far-

benpracht verhilft...“ sowie ,... Daneben gibt es auch Nahrung, die die Farben der

Kois verstarkt...“. SchlieBlich belegt auch eine Google-Recherche unter futter

koi“, dass zahlreiche der dort gelisteten Anbieter von entsprechendem Tierfutter

fur Kois dieses unter Verweis auf die hierdurch erzielte besondere Farbbildung
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bewerben (,tolle Farben®, ,schones und farbiges Tier” — Unterstreichung jeweils
durch das Gericht).

Das Anmeldezeichen ,KOI BEAUTY FIRST* in seiner Ubersetzung ,Koi Schonheit
zuerst” beschreibt die von diesem beanspruchten Waren ,Futtermittel® zwar nicht
unmittelbar — jedoch weist es einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf,
was ebenfalls der Annahme der fir eine Schutzgewahrung erforderlichen Unter-
scheidungskraft entgegensteht. Von einem engen beschreibenden Bezug im vor-
stehenden Sinne ist regelméfig auch dann auszugehen, wenn es sich um eine
lediglich mittelbar beschreibende Angabe handelt. Eine solche liegt vor, wenn
diese beispielsweise den Verwendungszweck der betroffenen Waren beschreibt
(Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8, Rdnr. 83). So liegt der Fall auch hier:

Das Anmeldezeichen in seiner deutschen Ubersetzung ,Koi Schénheit zuerst
beschreibt den Verwendungszweck der so bezeichneten Futtermittel dergestalt,
dass dieses Futter (in besonderem Mal3e) dazu geeignet ist, sich positiv auf die
Farbe der entsprechenden Tiere und im Ergebnis auf deren Schdnheit auszuwir-
ken. Da die Farbgebung bei Koi-Karpfen — wie bereits ausgefuhrt worden ist — ein
wesentliches Kriterium nicht zuletzt fur den Wert eines solchen Tieres darstellt,
werden die angesprochenen Verkehrskreise der Koi-Zlchter bzw. Koi-Liebhaber
diesen Hinweis auf den Verwendungszweck des solchermal3en bezeichneten Fut-
ters auch unschwer und ohne weitere gedankliche Zwischenschritte erkennen,
was der Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens

entgegenstent.

Soweit sich die Anmelderin im Rahmen ihrer Beschwerde noch auf vermeintlich
ahnlich gelagerte Voreintragungen berufen hat, vermag auch dies ein anderweiti-
ges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Etwaige Entscheidungen Uuber &hnliche
Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prufung zu
berticksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber

keinesfalls bindend. Zum einen kdnnen aus zu Unrecht vorgenommenen Eintra-



-11 -

gungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die
Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden und zum anderen darf
auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den
rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgewichen werden (BGH
GRUR 2013, 729, Rdnr. 21 — READY TO FUCK).

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens dartber hinaus auch das absolute
Schutzhindernis eines Freihaltebedirfnisses gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

entgegensteht, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 vorschriftsmalflig 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 Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes 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 Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Kortbein Uhlmann Dr. Séchtig

Fa



