BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 129/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 51 438.1

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
in der Sitzung vom 31. Januar 2007

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die am 8. September 2004 fur die Waren

~Schokolade, Pralinen, Marzipan, Zuckerwaren, Bonbons, Gummi-
stiRwaren, Schaumzuckerwaren, Lakritz, nicht fir medizinische
Zwecke, Back- und Konditorwaren, Nisse in Schokoladenhille

und dragiert, Rosinen in Schokoladenhiille®

angemeldete Wortmarke

fruit'n mint

ist von der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts
nach vorangegangener Beanstandung mit zwei Beschlissen vom 10. Marz 2005
und vom 19. September 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, unter Hinweis auf die vom EuGH verlangte strenge und vollstandige
Prifung wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen worden. Der Aus-
druck ,fruit'n mint* bedeute zu deutsch ,Frucht und Minze* und werde von beacht-
lichen Teilen des Verkehrs auch so verstanden. Die Verbindung der Worte durch
»N“ anstelle eines ,und* oder ,and“ sei dem Verkehr gelaufig. ,fruitn mint“ oder
.Frucht und Minze“ seien Angaben Uber die stoffliche Beschaffenheit und die
Geschmacksrichtung der unter der Bezeichnung angebotenen Schokoladewaren,

Bonbons, Lakritze und der Ubrigen beanspruchten Waren.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Be-
zeichnung fruit'n mint* stelle fur die beanspruchten Waren keine tbliche Art und
Weise der Bezeichnung dieser Waren oder ihrer Merkmale dar. Dies ergebe sich

aus einer von der Anmelderin durchgefiihrten Recherche in der Suchmaschine



Google, wonach es zu der Bezeichnung keinen Treffer gebe. Hinzu komme, dass
Dritte die Bestandteile ,fruit“ und ,mint* weiterhin verwenden konnten. Auch wenn
dem Verbraucher die Bedeutung der beiden Worter bekannt sein durfte, seien die
Einzelworter fruit* und ,mint* in der Zusammensetzung mit ,’n* eine ungewohnli-
che Verbindung und kein bekannter Ausdruck der deutschen Sprache. In ihrer
Gesamtheit kbnne die Bezeichnung nicht als beschreibend angesehen werden.
Zur Begrundung ihres Eintragungsbegehrens stitzt sich die Anmelderin weiterhin
auf die Eintragungspraxis des HABM und des Deutschen Patent- und Markenamts

bei vergleichbaren Marken, wie z. B. der EU-Marke ,Fit'n Fresh*.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, jedoch in der Sache nicht begriindet,
weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung - in Ubereinstimmung mit der Auf-
fassung der Markenstelle - fur samtliche beanspruchten Waren jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende
konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegentber solchen anderer Un-
ternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EUGH GRUR 2003, 514, 517, Nr. 40 - Lin-
de, Winward und Rado; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterschei-
dungskraft auszugehen, wenn der Marke ein fur die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zuge-
ordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebrauchliches Wort bzw. eine
Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt,

das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-



bung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(st. Rspr.; vgl. BGH, a. a. O., - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL
WM 2006).

Was die Anforderungen an die Prifung der Unterscheidungskraft anbelangt, geht
der Bundesgerichtshof in stdndiger Rechtsprechung davon aus, dass ein grol3-
zugiger Mal3stab anzulegen sei. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reiche aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. z. B. 2005, 417, 418
- BerlinCard; GRUR 2005, 257, 258 - Burogebaude). Diese Formulierungen sind
weitgehend der amtlichen Begrindung zum Markengesetz entnommen (vgl.
BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64), die sich ihrerseits darauf beruft, dass das
europaische Recht, insbesondere die Markenrechts-Richtlinie, eine solche
Auslegung fordere. Das trifft jedoch so nicht zu. Der Satz, dass ein grof3zugiger
Mafl3stab anzulegen sei und jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genuge, findet sich weder im Wortlaut der Markenrechts-Richtlinie noch in der fur
deren Auslegung maR3geblichen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs.
Diese Auffassung geht vielmehr auf eine entsprechende Meinung im deutschen
Schrifttum zurtck (s. dazu ausfuhrlich Hacker GRUR 2001, 630, 631 f.). Der Euro-
paische Gerichtshof hat demgegeniber mehrfach eine strenge und vollstandige,
nicht auf ein Mindestmalf3 beschrankte Prifung von absoluten Schutzhindernissen
angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern
(EuGH GRUR 2003, 604, 608 Nr. 59 - Libertel;, GRUR 2004, 674, 680 Nr. 123
- Postkantoor). Dies weist eher in Richtung eines weniger grof3zugigen Prifungs-
malfistabes (vgl. BPatG GRUR 2006, 946, 947 - Taschenlampen II).

Letztlich kann dies aber dahinstehen, weil der Beschwerde auch bei Anlegung des
vom Bundesgerichtshofs geforderten grof3ztigigen Mal3stabes der Erfolg versagt
bleiben muss. Die Bezeichnung ,fruitn mint* stellt eine englischsprachige Wort-
folge dar. Die von den Waren angesprochenen breiten inlandischen Verkehrs-
kreise werden die zum Grundwortschatz dieser Sprache gehdérende Wortfolge

ohne weiteres in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinn - Frucht und Minze -



verstehen. Einem entsprechendem Verstandnis steht der mittlere Bestandteil ,’'n”
- entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht entgegen, da dieser Bestandteil
dem Verkehr als Abkurzung fur ,and* (=und) gelaufig ist (vgl. BPatG
28 W (pat) 153/01 - Crisp’n fresh; 32 W (pat) 341/03 MarkenR 2006, 37 - Choco
'n’ Cream). In der letztgenannten Entscheidung hat der Senat dies u. a. mit der

Bekanntheit der Wortbildung ,Rock 'n’ Roll* begrindet.

Fur samtliche beanspruchten Waren beschreibt die Bezeichnung ,fruitn mint* in
ihrer Gesamtheit deren Geschmacksrichtung, da die Waren ausnahmslos nach

Frucht und Minze schmecken kdnnen.

Ob der angemeldeten Wortfolge fir die beanspruchten Waren zuséatzlich auch das
Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ent-

gegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Aus der Schutzgewahrung fur andere, vermeintlich &hnliche deutsche, auslandi-
sche oder europaische Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Re-
gistrierung abzuleiten. Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus,
dass Voreintragungen - selbst identischer Marken - weder fr sich noch in Verbin-
dung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjeni-
gen Stellen fihren, welche Uber die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B BGH
BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS). Denn die Ent-
scheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern
eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europaischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie,
GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Européische Gerichtshof in den letzten
Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B. GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR



2004, 428, Nr. 63 - Henkel). Eintragungen von Marken in das Gemeinschaftsmar-
kenregister oder in das Register einzelner Staaten kdnnen zwar Beachtung finden,

fuhren aber nicht zu einer rechtlichen Bindung der nationalen Markenamter.

gez.
Unterschriften



