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betreffend die Marke 2 902 352

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 25. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Fuchs-Wissemann sowie den Richter Reker und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. Au-

gust 2002 die Léschung der fur die Waren der Klasse 32

,Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getranke, einschliel3lich kohlensaurehaltige Getranke mit
Fruchtgeschmack; Fruchtgetranke, namlich kohlensaurehaltige
Getranke mit Fruchtgeschmack; vorgenannte Waren ausschlief3-

lich fur den Einzelhandel”

seit dem 22. Februar 1995 eingetragenen Marke 2 902 352

SOCA

mit der Begrindung beantragt, es handele sich bei der eingetragenen Marke um

eine Angabe, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren dienen

konne (§§ 50, 8 MarkenG). Es gebe in der slowenischen Gebirgsregion Goriska



einen Fluss mit dem Namen ,Soca“, aus dessen Einzugsgebiet die Waren, fur die

die angegriffene Marke eingetragen sei, stammen konnten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lo6-
schungsantrag zurtickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, die angegrif-
fene Marke weise fur die fraglichen Waren weder einen beschreibenden Charakter
auf, der ein Freihaltungsbeduirfnis begrinden konnte, noch sei sie geeignet, das
Publikum Uber die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Wa-
ren zu tduschen. Zwar handele es sich bei der So¢a um einen in Slowenien im Be-
reich der Julischen Alpen gelegenen Fluss, der auch unter dem Namen ,Isonzo®
bekannt sei. Auch ein an diesem Fluss gelegener Ort trage den Namen Soca. Von
entscheidungserheblicher Bedeutung sei insoweit jedoch, dass sowohl der Fluss
als auch der Ort mit einem Akzent Uber dem Buchstaben ,c* geschrieben wirden,
der in der angegriffenen Marke fehle. Der Fluss ,Soca“ finde sich in einer Urlaubs-
region und sei insbesondere fur Wildwasserfahrer attraktiv und bei diesen be-
kannt. Ob jedoch die hier relevanten Verkehrskreise des Getrankesektors die an-
gegriffene Marke mit dem Flussnamen ,Soca“ in Verbindung brachten, sei fraglich,
weil sie diese geografische Bezeichnung regelmaldig gar nicht kennen oder wegen
der veranderten Schreibweise uUberhaupt nicht mit dieser in Verbindung bringen
wulrden. Das der angegriffenen Marke entsprechende Wort ,Soca“ - ohne Akzent -
weise zudem eine andere, eigenstandige Bedeutung auf. Es bezeichne eine in
den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstandene, ursprunglich aus
Trinidad stammende Art der Calypsomusik mit Soulelementen, eine Mischung aus
Soul und Calypso, oder es stehe als Kurzwort fur ,Social Calypso®, aus dessen
Anfangsbuchstaben es gebildet sei. Aber selbst dann, wenn die malgeblichen
Verkehrskreise des Getrankesektors die angegriffene Marke mit dem Flussnamen
,o0¢a“ in Verbindung brachten, bestehe kein ernsthaftes Freihaltungsbedurfnis an
der angegriffenen Marke, weil sich weder der Fluss noch der an diesem gelegene
Ort gleichen Namens angesichts der geografischen Besonderheiten als Sitz flr ein
Unternehmen eigne, das Getranke der beanspruchten Art herstellt. Auch eine da-

hingehende wirtschaftliche Entwicklung sei wegen der geografischen Lage des



Flusses und des Ortes im Hochgebirge unwahrscheinlich. Jedenfalls lagen keiner-
lei konkrete Anhaltspunkte fur eine Produktion von Getranken in der fraglichen Re-
gion in der Gegenwart und fur die Zukunft vor. Allein der Umstand, dass die Soca
kristallklares Wasser fuhre und die dortige Natur vergleichsweise unberuhrt sei,
reiche flr eine dahingehende Prognose nicht aus. Dass es sich um eine naturbe-
lassene Gebirgslandschaft handele, spreche gerade gegen den Aufbau einer in-
dustriellen Produktion. Auch die Tatsache, dass im Nordosten Sloweniens in der
Stadt Radenci das relativ bekannte ,Radenska“ - Mineralwasser abgeflllt werde,
das auch Uberregional bekannt sei, lasse keinen Riickschluss auf eine eventuelle
Produktion von Getranken in dem im Westen Sloweniens gelegenen Gebiet der
Soc€a zu. Selbst wenn in Zukunft doch eine entsprechende Produktion entstehen
sollte, liege ein Verkauf nach Deutschland nicht nahe. Die erfolgreiche Vermark-
tung eines auslandischen Mineralwassers in Deutschland sei, abgesehen von
franzosischen und italienischen Produkten, eher die Ausnahme. Erst recht weise
nichts darauf hin, dass bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke ein

Schutzhindernis bestanden habe.

Hiergegen wendet sich die Loschungsantragstellerin mit der Beschwerde. Sie ist
weiterhin der Ansicht, bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Anga-
be, die zur geografischen Herkunft alkoholfreier Getranke und insbesondere eines
Mineralwassers dienen konne. Nicht nur ein Fluss, sondern auch die entsprechen-
de Gegend in den Julischen Alpen trage den Namen ,Soca“. Auch die Markenab-
teilung habe nicht in Abrede gestellt, dass es sich bei der Region, in der dieser
Fluss gelegen sei, um ein Naturparadies und eine Urlaubsregion handele. Die An-
nahme der Markenabteilung, die angegriffene Marke komme als geografische Her-
kunftsangabe nicht in Betracht, weil es sich um eine naturbelassene Landschaft
handele, sei nicht nachvollziehbar, weil samtliche Mineralwasser aus Quellen ent-
nommen wurden, die in einem naturbelassenen Gebiet lagen, da es nur dort rei-
nes Wasser gebe. Auch die europaweit grofdten Produzenten von Mineralwassern
entnahmen das Wasser hierfur aus Quellen in naturbelassenen Gegenden. Die

Mineralwasser wirden oft auch nach dem Gebiet benannt, in dem sich die Quelle



befinde. In Slowenien gebe es eine erhebliche Anzahl von Kurorten, die Wasser-
kuren und Heilbader anboten. Dort sei es auch ublich, Wasser mit heilender Wir-
kung abzufullen. Ein Beispiel hierfur sei der slowenische Bade- und Kurort
Radenci, in dem das Mineralwasser ,Radenska“ abgeflllt werde, das auch in
Deutschland angeboten werde. Weitere Beispiele seien in Osterreich die Kurorte
Bad Voslau und Bad Gastein mit den Mineralwassern ,Voslauer” und ,Gasteiner*.
Stets diene die geografische Herkunft des Wassers als Marke. Die Region um den
Fluss ,Soca“ sei wegen ihrer hohen Wasserqualitat bekannt. In vielen angrenzen-
den Regionen gebe es bereits grofle Wellnesszentren. Bereits in der Mitte des
19. Jahrhunderts hatten sich in der Region der Julischen Alpen zahlreiche Kurorte
befunden. Das dort gefundene Wasser sei fur Trinkkuren verwendet worden und

sei noch heute Grundlage flr verschiedene Mineralwasser.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 2. Marz 2004 aufzuhe-

ben und die L6schung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin bittet um Entscheidung nach Aktenlage.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin erweist sich als unbegrundet. Die
Markenabteilung hat den gemaf §§ 50 Abs. 2 S. 2, 54 Abs. 1 MarkenG zuldssigen

Ldschungsantrag zu Recht zurtickgewiesen.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit geloscht, wenn die
Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutz-
hindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung tUber den Antrag auf Léschung
besteht (§ 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG). Der Eintragung der Marke ,SOCA*

stand fur die registrierten Waren jedenfalls zum Eintragungszeitpunkt keines der



von der Antragstellerin behaupteten Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere

war sie nicht gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz auszuschlie3en.

Bei der angegriffenen Marke in der eingetragenen Form, also ohne den Akzent
,  Uber dem Buchstaben ,C“ handelt es sich - wie die Markenabteilung zutref-
fend festgestellt hat - um die Bezeichnung eines Musikstils, der Elemente des Soul
und des Calypso in sich vereint und auch unter der Bezeichnung ,Social Calypso®
gefuhrt wird. In dieser Bedeutung weist die angegriffene Marke, was auch die An-
tragstellerin nicht in Abrede stellt, keinerlei beschreibende Bedeutung fur die hier
malfdgeblichen Waren des Getrankesektors auf. Hinzu kommt, dass der Musikstil
mit dem Namen ,Soca“ im Inland nur einem sehr kleinen Teil der Durchschnitts-
verbraucher von alkoholfreien Getranken bekannt ist, so dass - ausgehend von
der vorstehend dargestellten Bedeutung der angegriffenen Marke - das Bestehen
von Schutzhindernissen fur den maf3geblichen Zeitpunkt der Eintragung der Marke

fur die registrierten Waren zweifelsfrei zu verneinen ist.

Der angegriffenen Marke war die Eintragung aber auch nicht vor dem - von der
Antragstellerin in den Vordergrund ihrer Argumentation gestellten - Hintergrund zu
versagen, dass es in Slowenien im Bereich der Julischen Alpen einen Fluss gibt,
der den fast gleichen Namen wie die angegriffene Marke aufweist. Insoweit ist zu-
nachst von Bedeutung, dass dieser Fluss, wie bereits die Markenabteilung zutref-
fend festgestellt hat, nicht den Namen ,Soca“, sondern ,Soc¢a“ flhrt. Die angegrif-
fene Marke stellt damit in ihrer eingetragenen Form keine geografische Herkunfts-
angabe dar, sondern allenfalls eine Abwandlung einer solchen Angabe. Die Be-
stimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lasst aber - im Gegensatz zu den frihe-
ren einschlagigen Bestimmungen des Warenzeichengesetzes grundsatzlich kei-
nen Raum (mehr) fur die Zuruckweisung von Abwandlungen warenbeschreibender
Angaben, selbst wenn diese dem Durchschnittsverbraucher als solche ohne weite-
res erkennbar sind (Amtliche Begriindung zum Regierungsentwurf des Marken-
rechtsreformgesetzes, BIPMZ 1994 - Sonderheft - S.45ff., 64 und 74,
Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8 Rdn. 271).



Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Antragstellerin weiterhin Bericksichtigung
findet, dass der Fluss ,Soc¢a“ auf deutschsprachigen Internetseiten zum Teil auch
ohne den in der Landessprache Ublichen und wegen der Auswirkungen auf die
Aussprache auch notwendigen Akzent wiedergegeben wird, so dass eine klangli-
che ldentitat mit dem Markenwort besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 -
Postkantoor) und deshalb unterstellt wird, dass es sich bei der angegriffenen Mar-
ke um eine in Deutschland gelaufige Schreibweise fur dieses Gewasser handelt
(woran erhebliche Zweifel bestehen, weil die ,So¢a“ im deutschsprachigen Raum
besser unter ihrem aus der Zeit der osterreichisch-ungarischen Monarchie stam-
menden Namen ,Isonzo® bekannt ist und haufig auch entsprechend benannt wird),
bestand zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke kein Grund, diese

gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz auszuschliel3en.

Weder die Markenabteilung noch der Senat haben feststellen konnen, dass aus
dem Fluss ,Soc¢a“ zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke Wasser zur
Abfullung als Mineralwasser oder sonstiges kohlensaurehaltiges Wasser bzw. zur
Herstellung von anderen alkoholfreien Getranken entnommen worden ist. Dies

stellt auch die Antragstellerin nicht in Abrede.

Bei der Prufung der Frage, ob eine geografische Angabe zur Bezeichnung der
geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen kann, kommt es
allerdings, worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist, nicht nur auf die aktuel-
len Gegebenheiten an, sondern auch darauf, ob eine beschreibende Verwendung
der fraglichen Angabe vernunftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist. Erforder-
lich ist insoweit eine realitatsbezogene Prognose, die nicht lediglich auf die gegen-
wartigen Verhaltnisse abstellt, sondern auch mdgliche, nicht aulerhalb der Wahr-
scheinlichkeit liegende zukunftige wirtschaftliche Entwicklungen berucksichtigt
(EuGH GRUR 1999, 723, 726, Nr. 31 und 37 - Chiemsee). Aber auch bei Zugrun-
delegung dieses rechtlichen Maldstabs sind keine Tatsachen feststellbar, die eine

Schutzversagung gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hatten rechtfertigen kénnen.



Da es sich hier um ein Loschungsverfahren handelt, ist die geforderte realitatsbe-
zogene Prognose vor dem Hintergrund der zum Eintragungszeitpunkt der ange-
griffenen Marke bestehenden Verhaltnisse zu stellen. Die So¢a war schon seiner-
zeit als Gebirgsfluss vor allem bei Wildwasserfahrern bekannt und beliebt. Ihr
Quellbereich, in dem ggf. Wasser zur Abfullung und zur Herstellung von alkohol-
freien Getranken entnommen werden konnte, liegt im Hochgebirge der Julischen
Alpen. Bereits dieser Umstand, der die schlechte Zugangsmadglichkeit zum Ent-
nahmeort impliziert, lie® zum Eintragungszeitpunkt eine zuklnftige Nutzung von
,S0Ca“-Wasser bei der Getrankeherstellung wenig wahrscheinlich erscheinen. Hin-
zu kommt, dass weder die Antragstellerin Angaben dazu gemacht noch die Mar-
kenstelle oder der Senat haben feststellen konnen, dass das Wasser der Soca
seinerzeit Mineralwasserqualitat besal® oder Uberhaupt als verkehrsfahiges Trink-
wasser geeignet war. Allein die Tatsache, dass ein Wasser kristallklar ist, sagt
nichts Uber seine mineralische Zusammensetzung oder seine Trinkwasserqualitat
aus. Gleiches gilt fir den Ursprung des Wassers aus dem alpinen Raum. Deshalb
stellen auch die Abflllung von Mineralwassern in anderen Teilen der Alpen und
aus anderen, fernliegenden Quellen keinerlei Indiz flr die seinerzeitige Eignung
des Wassers der Soca als Getrank bzw. Getrankegrundlage und erst recht kein In-
diz fur eine zukunftig zu erwartende wirtschaftliche Nutzung dieses Wassers als
Getrank dar.

Hinzu kommt, dass jedenfalls zum Eintragungszeitpunkt, zu dem Slowenien noch
nicht Mitglied der Europaischen Union war, auch noch kein Anlass fur die Annah-
me bestand, dass sich kunftig ein weitergehender Export von alkoholfreien Ge-
tranken aus Slowenien in die Bundesrepublik Deutschland entwickeln wirde. Bei
dieser Sachlage fehlte es zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke
an ausreichenden tatsachlichen Anhaltspunkten fur die Feststellung, dass die an-
gegriffene Marke in der Zukunft zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von
Wassern oder auf deren Grundlage erzeugten alkoholfreien Getranken konnte,
zumal es bisher relativ unublich ist, ein Mineralwasser oder ein daraus hergestell-

tes alkoholfreies Getrank nach dem Namen eines Flusses zu benennen. Bei die-



ser Sachlage kommt es auf die Frage, ob nunmehr derartige Bezeichnungsge-

wohnheiten erkennbar sind, nicht an.

Der angegriffenen Marke fehlte zum Zeitpunkt ihrer Eintragung auch nicht jegliche
Unterscheidungskrafti. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei der Soca handelte es sich seinerzeit, jedenfalls unter diesem Namen und erst
recht in der nicht korrekten Schreibweise ,Soca“, um einen den inlandischen, nor-
mal informierten und angemessen aufmerksamen sowie verstandigen Durch-
schnittsverbrauchern alkoholfreier Getranke weitgehend unbekannten Fluss. Glei-
ches gilt fir den an diesem Fluss gelegenen Ort gleichen Namens. Selbst heute,
nach dem Beitritt Sloweniens zur Europaischen Union, ist er allenfalls einem gerin-
gen Teil des deutschen Verkehrs, der Wildwasserfahrten unternimmt, ein Begriff.
Bei dieser Sachlage war (und ist) die angegriffene Marke, die der deutsche Ver-
kehr in der Regel als Phantasiebezeichnung ansehen wird, geeignet, die fragli-

chen Getranke ihrer berteiblichen Herkunft nach zu kennzeichnen.

Die von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht mehr naher begrindete
und von der Markenabteilung verneinte IrrefUhrungsgefahr bestand (und besteht
weiterhin) ebenfalls nicht, weil - wie vorstehend dargelegt - dem inlandischen
Durchschnittsverbraucher alkoholfreier Getranke der Umstand, dass es sich bei
der angegriffenen Marke um den Namen eines Gebirgsflusses bzw dessen Ab-
wandlung handelt, regelmafig nicht bekannt ist und er deshalb in einer entspre-
chenden Herkunftserwartung gar nicht - und erst recht nicht ersichtlich - getauscht

werden kann.

Weitere Schutzhindernisse, die die Loschung der angegriffen Marke rechtfertigen
konnten, sind weder vorgetragen worden noch ersichtlich, so dass der Beschwer-

de der Antragstellerin der Erfolg versagt bleiben muss.
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Fir ein Abweichen von dem Grundsatz, nach dem jeder Beteiligte die ihm erwach-
senen Kosten selbst tragt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), bietet die Sach- und

Rechtslage keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wissemann Prietzel-Funk Reker



