BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 109/00 Verkindet am
7. Februar 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 07 878.5 L6 200/98

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Schiilke sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Wortmarke 398 07 878.5
Johannis,

die seit 19. Marz 1998 fur die Waren
"Mineralwasser und kohlenséaurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getranke; Tafelwasser; Fruchtgetranke und Fruchtséafte;
Limonaden; Sirupe und andere Préparate fur die Zubereitung von
Getranken"

eingetragen ist.

Die Antragstellerin hat am 4. Juli 1998 die Loschung der Marke im wesentlichen

mit der Begriindung beantragt, die Bezeichnung "Johannis" stelle als Hinweis auf

Getranke aus und mit Johannisbeeren eine unmittelbar beschreibende und damit



nicht unterscheidungskraftige und freihaltungsbedurftige Angabe dar; die Kenn-

zeichnung hatte deshalb nicht eingetragen werden durfen.

Diesem Antrag hat die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen. lhren Zurtck-
weisungsantrag hat sie damit begriundet, daf3 "Johannis" lexikalisch nicht nach-

weisbar sei und keine tbliche Abkirzung von "Johannisbeere” darstelle.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den L&-
schungsantrag mit Beschlul3 vom 16. November 1999 zurlckgewiesen. Weder
zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke noch zum Zeitpunkt ihrer
Entscheidung habe ein Freihaltungsbedirfnis an dem angegriffenen Markenwort
bestanden. Die Annahme eines Freihaltebedirfnisses setze voraus, dal3 ein nicht
unbeachtlicher Teil des inlandischen Verkehrs die Marke ohne weiteres als glatt
beschreibende Angabe auffasse und fur die Mitbewerber ein Bedurfnis bestehe,
den Sachhinweis in der beanspruchten Form zu nutzen. Davon kdnne nicht aus-
gegangen werden. Da das angegriffene Markenwort "Johannis" nicht wie eine Ab-
klirzung sondern vielmehr wie ein altertimlicher Vorname bzw Heiligenname wirke
und ihm somit ein eigenstandiger Bedeutungsgehalt zukomme, sei bereits zwei-
felhaft, ob der angesprochene Verkehr diese Bezeichnung Uberhaupt als Anleh-
nung an die Gattungsbezeichnung "Johannisbeere” verstehen werde. Die Be-
zeichnung "Johannis" lasse sich weder als Fachausdruck noch als freihaltungsbe-
durftige Beschaffenheitsangabe nachweisen. Ebensowenig handle es sich bei ihr
um die grammatikalisch korrekte Abkirzung des Begriffs "Johannisbeere". Viel-
mehr komme "Johannis" als Wortelement in einer ganzen Reihe von Begriffen vor,
die vollig unterschiedlichen Themenbereichen zuzuordnen seien. Die angespro-
chenen Verbraucher miuften deshalb dem Markenwort in einer mehrstufigen ge-
danklichen Deduktion und Interpretation erst die "passende" Bedeutung zuordnen.
Als unklarer, mehrdeutiger Begriff, der fur das hier einschlagige Warengebiet nicht
als gebrauchlich oder beschreibend nachgewiesen werden kdnne, entbehre "Jo-

hannis" auch nicht der erforderlichen Unterscheidungskraft.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt weiterhin die
Auffassung, dal3 die Bezeichnung "Johannis" rein beschreibend sei. Dem be-
schreibenden Sinngehalt von "Johannis" habe die Markeninhaberin in einer vo-
rangegangenen Markenanmeldung "Johannis Quell" selbst dadurch Rechnung
getragen, dal sie in das Warenverzeichnis dieser Anmeldung den Ausnahmever-
merk: "ausgenommen solche Getranke, die unter Verwendung von Johannisbee-
ren hergestellt sind", aufgenommen habe. Nur durch die Aufnahme dieses Aus-
nahmevermerks habe der 26. Senat des Bundespatentgerichts in dem Verfahren
26 W (pat) 27/96 die Gefahr von Verwechslungen mit der alteren Marke "Johan-
nisbeerquell"” verneint. Da das Warenverzeichnis der jetzt angegriffenen Marke
diesen Ausnahmevermerk nicht enthalte, folge daraus, dal’ "Johannis" fur die be-
anspruchten Waren glatt beschreibend sei.

Angesichts der Ubung, gerade alkoholfreie Fruchtsaftgetranke mit Fruchtbe-
standteilen schlagwortartig darzustellen, werde die angegriffene Marke zumindest
von einem beachtlichen Teil des Verkehrs in einem beschreibenden Sinn verstan-
den, so dal} ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Im Ubrigen gehe die Antragsgegnerin mit der angegriffenen Marke gegen die jun-
gere Wort-/Bildmarke 398 35 693 der Beschwerdeflhrerin vor. Dies belege die
Absicht der Antragsgegnerin, die entsprechende Geschmacksrichtung fur sich zu

monopolisieren.

Die Antragstellerin beantragt sinngeman,
die angegriffene Marke fur die Waren "Fruchtgetranke und Frucht-
safte" zu l6schen und insoweit den angefochtenen Beschlul? ab-
zuéndern.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Sie verteidigt den angefochtenen Beschluf3. Der Ausnahmevermerk sei in das Wa-
renverzeichnis der Markenanmeldung "Johannis Quell" von ihr allein aufgrund der
Markenahnlichkeit zur prioritatsalteren Marke "Johannisquell” aufgenommen wor-
den. Rickschlusse auf eine etwaige beschreibende Eigenschaft des Begriffs "Jo-
hannis" konnten daraus nicht gezogen werden. Im dbrigen spreche insbesondere
die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung "Johannis" gegen ein Eintragungshindernis
im Sinne des 8§ 8 Abs 2 MarkenG.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin erweist sich in der Sache als unbe-
grindet, denn auch nach Auffassung des Senats standen und stehen der ange-
griffenen Marke keine LOschungsgrinde nach 850 Abs1l Nr3 iVm§8
Abs 2 MarkenG entgegen.

1. Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in frage stehenden Waren dienen kénnen. Dabei ist davon
auszugehen, dal3 ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benut-
zung als Sachangabe bisher nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den gege-
benen Umstanden erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH). Zu den
nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben
zahlen allerdings nicht nur die ausdrucklich aufgefihrten sondern auch solche, die
fur den Verkehr wichtige und fur den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie be-
deutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst be-
schreiben (vgl BGH BIPMZ 1999, 410 - FOR YOU mwNachw). Diese Vorausset-
zungen lagen bei der angegriffenen Marke weder zum Zeitpunkt ihrer Eintragung

noch liegen sie jetzt vor.



Eine Verwendung der seit Marz 1998 geschitzten Bezeichnung "Johannis" als
beschreibende Angabe fir die hier noch in Rede stehenden Waren "Fruchtge-
tranke und Fruchtsafte" ist nicht nachgewiesen. Dem Senat liegen insbesondere
keine Anhaltspunkte vor, daf? "Johannis” im Verkehr fiir Fruchtsaftgetrdnke als
Hinweis auf die Verwendung von Johannisbeeren benutzt wird. Ebensowenig lie-
gen hinreichende Anhaltspunkte dafir vor, dal3 im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Fruchtgetranken in Zukunft eine Benutzung der Marke als Sachangabe
erfolgen wird. Zutreffend hat bereits die Markenabteilung darauf hingewiesen, dal3
"Johannis" als Wortelement in einer ganzen Reihe von Begriffen vorkommt, die
vollig unterschiedlichen Bereichen zuzuordnen sind (bspw Johannisbrot, Johan-
nisbrotbaum, Johannisfeuer, Johanniskafer, Johanniskraut, Johannisnacht, Jo-
hannistrieb). Da es sich bei der Bezeichnung "Johannis" auch nicht etwa um die
grammatikalisch korrekte Abklrzung des Begriffs "Johannisbeere" handelt, mufite
der Verkehr das Markenwort erst von einem der vielen Gesamtbegriffe ableiten,
um zu einer bestimmten Deutung zu gelangen. Von einer derartigen analysieren-
den Betrachtungsweise kann jedoch nicht ausgegangen werden. Es kommt hinzu,
dal3 es nicht Ublich ist, Fruchtnamen wie z. B. "Himbeere", "Stachelbeere" oder
"Brombeere" ohne den Bestandteil "-beere" zu verwenden. Schlief3lich ist zu be-
rucksichtigen, dal3 fur den Verkehr die Bezeichnung "Johannis" auch insofern
mehrdeutig sein kann, als er dieses Wort auch als Abkurzung fur "Johannis-
kraut(saft)" ansehen kann. Gegen eine zukinftige Benutzung der Marke als Sach-
angabe spricht im tbrigen auch, dal3 "Johannis" - ebenso wie "Johannes" - auch
als mannlicher Vorname verstanden werden kann.

Der Hinweis der Antragstellerin auf ihre prioritatsjingere Wort-/Bildmarke
DE 398 35693 mit dem Wortbestandteil "JOHANNIS-SCHORLE" rechtfertigt
schon deshalb keine Ldschung der angegriffenen Marke, weil in ihrer Wort-
/Bildmarke der dort enthaltene Text "Schwarze Johannisbeere" und der entspre-
chende Bildbestandteil eine bestimmte Deutung des dortigen Markenbestandteils
"JOHANNIS" nahelegt. Ob diese prioritatsjingere Marke der Antragstellerin mit

der angegriffenen Marke verwechselbar ist, spielt fir die hier zu entscheidende



Beurteilung der Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke keine entscheidende

Rolle.

2. Ebensowenig kann der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8
Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser
Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel fir die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren eines
Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden.
Kann einer Marke fur die beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht
um ein gebréauchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch
wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl BGH
WRP 1998, 495 - Today) - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs-
mittel verstanden wird, gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafur, dal3 einem als
Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH MarkenR 1999, 349 - YES).

Hiervon ausgehend kann der Bezeichnung "Johannis" nicht die erforderliche Un-
terscheidungseignung abgesprochen werden: Eine warenbeschreibende Sach-
aussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage stehenden Waren selbst
Bezug nimmt, stellt "Johannis" nicht dar. Die unter 1. dargelegte Mehrdeutigkeit
dieser Bezeichnung schlie3t es aus, "Johannis" einen bestimmten, eindeutig be-
schreibenden Sinngehalt zu entnehmen. Ebensowenig handelt es sich hierbei um
ein gebrauchliches Wort der Alltagssprache, das der Verkehr infolge einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung nur als eine schlagwortartige Aussage

versteht.



Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 MarkenG) bestand
kein Anlaf3.

Schilke Eder Kraft

MU/pro



