BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 578/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 045 261.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Juni 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der
Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Das Wortzeichen 30 2010 045 261.7

Konigsberger-Taler

ist am 28. Juli 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fir folgende Waren und Dienstleistungen

angemeldet worden:

Klasse 6: unedle Metalle und deren Legierungen; aus unedlen Edelmetallen
hergestellte Waren (soweit in Klasse 6 enthalten), insbesondere
Barren, Munzen, Medaillen und Wertmarken;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen; aus Edelmetallen hergestellte
oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten),
insbesondere Barren, Miinzen, Medaillen und Wertmarken;

Klasse 36: Geldgeschéfte; Ausgabe von Barren, Munzen, Medaillen, Gut-

scheinen und Wertmarken.

Die Markenstelle fur Klasse 14 hat mit Beschluss vom 23. Mai 2011 die An-
meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Begriindung
hat sie ausgefihrt, das Anmeldezeichen ,Konigsberger-Taler* bestehe aus einer
sprachiblich gebildeten Kombination zweier beschreibender Angaben. In seiner
Gesamtbedeutung bezeichne das Wortzeichen eine Silbermiinze oder Minze, die
aus Konigsberg, der Verwaltungshauptstadt der Provinz Ostpreul3en, stamme
und/oder dort als Zahlungsmittel eingesetzt worden sei. Im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle das angemeldete Zeichen
daher eine im Vordergrund stehende beschreibende Sachangabe dar. Bei

Begriffskombinationen mit dem Bestandteil ,Taler” wirden die angesprochenen



Verkehrskreise immer einen Hinweis auf Minzpragungen oder Waren, die diesen
nachempfunden seien, erkennen. Darlber hinaus seien Taler heute noch beliebte
Sammelobjekte, die mit Motiven der Stadt Konigsberg gepréagt seien konnten. Vor
dem Hintergrund dieser Feststellungen eigne sich das Wortzeichen nicht als
betrieblicher Herkunftshinweis. Die Berufung der Anmelderin auf eine angeblich
abweichende Eintragungspraxis von Wortbildungen mit dem Begriff ,Taler" recht-

fertige keine andere rechtliche Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemaf

beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,

Markenstelle fur Klasse 14, vom 23. Mai 2011 aufzuheben.

Zur Begriundung beruft sie sich in erster Linie auf verschiedene Voreintragungen
mit dem Bestandteil ,Taler®, wie beispielsweise ,Kieler Taler”, ,Schloss Taler”,
.Hof-Taler, ,Schwarzwald-Taler“, ,Rheinberger Taler®, ,Saar Taler”, ,Pforzheim
Taler”, ,Nibelungentaler* und ,Baltentaler”. Wegen der Einzelheiten des diesbe-
zuglichen Vorbringens wird auf den Schriftsatz vom 6. Juli 2011, Seite 2,
verwiesen. Das Anmeldezeichen erlange — ebenso wie die vorgenannten Marken -
gerade durch die Hinzusetzung eines weiteren kennzeichnenden Bestandteils,
hier des Wortes ,Konigsberger®, die erforderliche Unterscheidungskraft. Auch
aufgrund der Neuheit der angemeldeten Wortfolge eigne sie sich als individua-
lisierbares Betriebskennzeichen. Es existierten keine alten Minzen, die von den
angesprochenen Verkehrskreisen als ,Taler* wahrgenommen wirden und einen

regionalen Bezug zur ehemaligen Stadt Konigsberg hatten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ,Koénigsberger-Taler” als
Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen das
absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemafl 8§ 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Wortfolge daher

zu Recht die Eintragung versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer
Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
ein Eintragungshindernis begrtindet, ist ein grofl3ziigiger Mal3stab anzulegen, so
dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutz-
hindernis zu Gberwinden (BGH MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR
2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-
Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). MaR3-
geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzu-
stellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).
Ebenso ist zu berlcksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes
Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unter-
ziehen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 -Henkel;, BGH GRUR 2001,



1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 -RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die maf3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EUuGH
GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953
Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a.a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR
2005, 417, 418 — BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK)
oder wenn diese aus gebrauchlichen Wartern oder Wendungen der deutschen
Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien — stets nur als
solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH
a.a. 0. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR
2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten). Darlber hinaus besitzen
keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande
beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht
unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen
hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschdpfen
(BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Wortfolge weist fir die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt bzw.

einen engen beschreibenden Bezug auf.

Das Substantiv ,Taler” hat lexikalisch die Bedeutung einer ,Silbermiinze in
Deutschland bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts® bzw. ,Silbermiinze im Wert von
drei Reichsmark® (Duden - Deutsches Universalwdrterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-
ROM]). Im Wortschatzportal der Universitat Leipzig lautet die Beschreibung fur
.1aler’. ,altdeutsche Mlnze, alte Mlinze, deutsche Minze, ehemalige deutsche
Munze* (vgl. http://wortschatz.uni-leipzig.de). Als Synonym zu ,Taler* wird der
Begriff ,Geldstick” verwendet (www.duden.de/recht-schreibung/Taler). Vor die-

sem Hintergrund ist den Feststellungen des DPMA zu folgen, wonach der Begriff


http://wortschatz.uni-leipzig.de).
http://www.duden.de/recht-schreibung/Taler).

.raler* im heutigen Sprachgebrauch allgemein fur (alte) Minzen steht, also

losgeldst vom Metall Silber.

Der vorangestellte Begriff ,Konigsberger ist als Adjektiv auf das Substantiv ,Taler”
bezogen. Die Stadt Konigsberg (das heutige Kaliningrad), 1255 gegrindet, war
von 1457 bis 1945 Hauptstadt und kulturelles sowie wirtschaftliches Zentrum
Ostpreul’ens und war die 6stlichste und nérdlichste Grof3stadt des Deutschen
Reiches. (http://de.wikipedia.org/wiki/Konigsberg_(Preul3en).

Vor diesem Hintergrund kann die angemeldete Wortverbindung ,Konigsberger-
Taler” in ihrer Gesamtbedeutung von den angesprochenen inlandischen Ver-
kehrskreisen ohne Weiteres als Sachhinweis auf eine (Silber-)MlUnze verstanden
werden, die mit Motiven der (ehemaligen) Stadt Koénigsberg, wie beispielsweise
einer historischen Teilansicht oder historisch bedeutsamen Bauwerken oder
Denkmalern dieser Stadt, gepragt ist. Bei solchen, mit regionalen Motiven ge-
pragten Munzen handelt es sich allgemeinkundig um beliebte Sammelobjekte,

Geschenke oder Werbemittel.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 6 ,aus unedlen
Edelmetallen hergestellte Waren (soweit in Klasse 6 enthalten), insbesondere
Barren, Minzen, Medaillen und Wertmarken*“ und der Klasse 14 ,aus Edelmetallen
hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten), ins-
besondere Barren, Minzen, Medaillen und Wertmarken“ beschreibt das Anmel-
dezeichen die Art der Waren, namlich dass es sich um Munzen handelt, die mit
Motiven der (ehemaligen) Stadt Konigsberg gepragt sind. Dabei steht § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG einer Eintragung des Anmeldezeichens auch dann entgegen, wenn
zwar fUr einen Teil der unter die beanspruchten weiten Oberbegriffe fallende
Waren die Unterscheidungskraft zu bejahen wére, unter diese Oberbegriffe aber
auch Waren —wie hier Minzen — zu subsumieren sind, flir welche das ange-
meldete Zeichen nicht unterscheidungskraftig ist (BGH GRUR 2002, 261, 262
Rdnr. 13 f.- AC; Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 8 Rdnr. 82 m. w. N.).



Die weiter beanspruchten Waren in den Klassen 6 und 14, namlich ,unedle
Metalle und deren Legierungen” sowie ,Edelmetalle und deren Legierungen®, aus
denen Minzen hergestellt werden kénnen, stehen zu diesen in einem funktionalen
und damit engen Bezug, so dass sich die Bezeichnung ,Kénigsberger-Taler auch

insoweit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eignet.

Im Rahmen der in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen ,Geldgeschafte;
Ausgabe von Barren, Minzen, Medaillen, Gutscheinen und Wertmarken* wird das
angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen der funktionellen Nahe
dieser Dienstleistungen zu den Waren, mit denen Geschafte getatigt werden bzw.
die ausgegeben werden sollen, gleichfalls nicht als betrieblichen Herkunftshinweis,
sondern nur als Sachhinweis auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen an-

sehen.

Ob es tatsachlich (alte) Minzen gibt, die vom Publikum als ,Taler* wahrge-
nommen werden und die einen regionalen Bezug zur (ehemaligen) Stadt
Konigsberg haben —wofur aufgrund der historischen Gegebenheiten Einiges
spricht —, ist hier fur die Frage der Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG ohne Belang. Es bedarf aus 0. g. Griinden auch keiner Klarung, ob das
angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen zugleich als
beschreibender Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren

und Dienstleistungen aufgefasst wird.

Der Umstand, dass das Anmeldezeichen angeblich eigens von der Beschwerde-
fuhrerin kreiert worden ist, andert ebenfalls nichts an seiner Schutzunfahigkeit fur
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Denn auch wenn ein Wortzeichen
bislang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend
verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschopfung handelt, reicht
es aus, dass es in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren
und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004 146, 147 f. Rdnr. 32 -
DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38



BIOMILD; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline); dies gilt auch fir ein
zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach
diesen Vorgaben fir sich genommen schutzunfahig sind, sofern das Gesamt-
zeichen nicht infolge einer ungewdhnlichen Veranderung - etwa syntaktischer oder
semantischer Art- hinreichend weit von der blof3en Zusammenfiigung seiner
schutzunfahigen Bestandteile abweicht (EuGH MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr.
77 f. — CELLTECH; GRUR 2006, 229, 239 Rdnr. 29 - BiolD; a. a. O. Rdnr. 98 -
Postkantoor; a.a. O. Rdnr. 39f. - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 28 -
SAT 2). Dies gilt um so mehr, als das Publikum daran gewoéhnt ist, im Ge-
schéaftsleben standig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm
sachbezogene Informationen lediglich in einprdgsamer Form ubermittelt werden
sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendete, ihm
aber gleichwohl verstandliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche
Herkunftshinweise auffassen (BGH GRUR 2004, 778, 779 — URLAUB DIREKT;
2001, 1151, 1152 — marktfrisch; BPatG 26 W (pat) 90/09 - brand broadcasting
m. w. N.). So liegt der Fall auch bei der hier angemeldeten, nicht besonders
ungewodhnlich gebildeten Wortkombination, bei der ein merklicher Unterschied
zwischen der Neuschodpfung und der bloRen Summe ihrer Bestandteile nicht
besteht.

Schliel3lich vermag auch die Schreibweise der angemeldeten Wortfolge mit dem
zwischen den beiden Begriffen gesetzten Bindestrich deren Schutzfahigkeit nicht

zu begriinden, da es sich hierbei um ein werbetbliches Gestaltungsmittel handelt.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann
aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen dartber hinaus
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedirftig gemar
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

3. Soweit sich die Beschwerdefihrerin auf Voreintragungen berufen hat, sind

diese nicht vergleichbar, da sie grof3tenteils entweder schon zu lange zuriickliegen



oder andere Markenbestandteile enthalten bzw. fir andere Waren und/oder
Dienstleistungen geschutzt sind. Zum Teil handelt es sich bei den angefihrten
Voreintragungen auch um Wort-/Bildmarken, die aufgrund ihrer Grafik eingetragen
worden sein konnen. Im Ubrigen lieBe sich allein aus einer oder wenigen
vorangegangenen Entscheidungen noch nicht der Vorwurf einer willkirlichen Un-
gleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Ein-
tragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtspre-
chungsanderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechts-
anwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung
zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rdnr. 18 — C-39/08 - Bild digital). Fur
die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das LO-

schungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

Klante Dorn Jacobi

Me



