BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 509/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 208 641.8

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 30. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2021:300921B30Wpat509.20.0



Griunde

Die am 11. Marz 2019 angemeldete Wortmarke

GUSTUL ROMANIEI

soll fir die Waren

.Klasse 29: Fleisch; Speisetle und -fette; Milchpulver; Fisch; Eier; Konser-
viertes Gemuse; Gallerten und Gelees, Konfitiren, Kompotte, Frucht- und
Gemduseaufstriche; Hahnchen; Milch; Eier vom Stor; Konserviertes Obst;
Suppen und Briihen, Fleischextrakte

Klasse 30: Essig; Mehle; Speiseeis; Gewilrze; Zucker [ausgenommen flr
medizinische Zwecke]; Schokolade; Kakao; Senf; Honig; Tee; Reis; Salz;

Kaffee; Backwaren

Klasse 32: Mineralwésser; Sirupe fur die Zubereitung von Getranken; Biere;

Fruchtgetranke*

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen wer-
den.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur
Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Be-

schluss vom 30. September 2019 zuriickgewiesen.



Zur Begrundung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom
27. Juni 2019 Bezug, in welchem ausgefuhrt ist, dass einer Eintragung der ange-
meldeten Wortmarke die Schutzhindernisse nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

entgegenstinden.

Bei der angemeldeten Wortmarke GUSTUL ROMANIEI handele es sich um eine
aus den rumanischen Wortern ,Gustul“ (= Geschmack) und der fur die Allge-
meinheit freihaltebedirftigen geografischen Herkunftsangabe ,Romaniei“ (= Ruméa-
nien, rumanisch) gebildete Begriffskombination mit der Bedeutung ,Der Geschmack
Rumaéniens bzw. der rumanische Geschmack®. In Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren wirden die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen danach lediglich den
Hinweis entnehmen, dass diese in Rumanien angebaut, geziichtet und hergestellt
worden seien und den Kunden einen wohltuenden, genisslichen Geschmack ver-
mitteln konnten bzw. in geschmacklicher Hinsicht nach ruméanischen Methoden, Re-
zepten und Zubereitungen produziert worden seien. Weitere beanspruchte Waren
kénnten als ergdnzende Hilfswaren fur die Zubereitung oder zur Ergdnzung des

Produktsortiments in einem kohéarenten Sachbezug hierzu stehen.

Das Gesamtzeichen setze sich somit nur aus einer Kombination schutzunfahiger
Bestandteile zusammen, die in ihrer Zusammenstellung keinen Uber die Summe der
Einzelbestandteile hinausgehenden schutzfahigen Gesamtbegriff mit kennzeich-
nungskréftigen Elementen ergebe. Die angesprochenen Verkehrskreise wirden in
der angemeldeten Marke somit kein individualisierendes Herkunftskennzeichen,
sondern einen betriebsneutralen Sachhinweis bzgl. der besonderen Eigenschafts-
merkmale der beanspruchten Waren mit geografischer Herkunftsangabe erkennen.

Auch die Schreibweise in Versalien kdnne die Schutzfahigkeit nicht begrinden.



Die angemeldete Marke sei daher als beschreibende Angabe gemald 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Dariuber hinaus fehle der
Marke aus den genannten Griinden auch die Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er im Wesentlichen
geltend macht, dass die aus Wartern der rumanischen Sprache gebildete Wortfolge
GUSTUL ROMANIEI uber Unterscheidungskraft verfiige. Dem stehe nicht entge-
gen, dass der Wortfolge in der deutschen Bedeutung ,,der Geschmack Rumaniens*
ein beschreibender Aussagegehalt zukomme. Denn dies werde vom ganz tUberwie-
genden Teil der inlandischen Verkehrskreise, auf deren Verstandnisfahigkeit bei der
Frage der Unterscheidungskraft abzustellen sei, nicht erkannt, da es sich bei
Rumaénisch angesichts der geringen Zahl von in Deutschland lebenden rumani-
schen Staatsangehdrigen sowie des geringen Anteils von Menschen mit Kenntnis-
sen der ruméanischen Sprache um keine im Inland hinreichend bekannte Fremd-
sprache handele. Wortfolgen, die nicht aus einer (hinreichend) bekannten Fremd-

sprache gebildet seien, verfligten Uber Unterscheidungskraft.

Der Anmelder beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 29 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 30. September 2019 aufzuheben.

Der Senat hat dem Anmelder mit Schreiben vom 16. Juli 2021 unter Mitteilung des
Termins zur abschlieBenden Beratung und Entscheidung am 30. September 2021
eine auf den Zeitpunkt der Anmeldung bezogene Recherche zu Geschaften und
Online-Plattformen fir rumanische Lebensmittel im Inland Ubersandt. Seitens des

Anmelders ist dazu keine Stellungnahme eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Allerdings besteht an der aus den ruméanischen Begriffen ,,Gustul* (= Geschmack)
und ,Romaniei® (= Rumanien, rumanisch) gebildeten Wortfolge GUSTUL
ROMANIEI kein Freihaltebedurfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter dem Ge-
sichtspunkt einer freien Verwendbarkeit waren- und dienstleistungsbeschreibender
Angaben im (europaischen) Handel, da diese in ihrer deutschen Bedeutung ,Der
Geschmack Ruméaniens® (oder auch ,rumanischer Geschmack®) auf Grundlage der
Bedeutung des Substantivs ,Geschmack"” als Bezeichnung der charakteristischen
Art, in der ein Stoff schmeckt, wenn man ihn isst und trinkt (vgl. DUDEN-online zu
,Geschmack®), nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten
Waren beschreibt. Denn die Wirkung der beanspruchten Waren auf den (korperli-
chen) Geschmackssinn des Konsumenten wird allein durch deren stoffliche Be-
schaffenheit, nicht jedoch durch ihr Herkunftsland bestimmt; in diesem Sinne gibt
es weder einen zB ,deutschen®, ,italienischen®, ,franzdsischen“ noch einen ,ruma-

nischen Geschmack®.

2. Der angemeldeten Wortfolge GUSTUL ROMANIEI mangelt es jedoch in Bezug
auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs.2 Nr. 1
MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zuriickgewiesen hat
(8 37 Abs. 1 MarkenG).

a. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schliel3t von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen fur die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegli-
che Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukom-
mende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Wa-

ren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden



(vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 — Smart Technologies/HABM [WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/
HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 — #darferdas? I,
GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn.9
— OUIl; GRUR 2014, 569 Rn. 10 —HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido;
GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EURO-
HYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 — BiolD AG/HABM [BiolD]; BGH GRUR 2016, 934
Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 — smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
grundet, ist ein grof3zugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genuagt, um das Schutzhindernis zu uUberwinden (BGH
GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn.9
— OUI). 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 unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 — Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15
— Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 — OUI; GRUR 2014, 872
Rn. 13 — Gute Laune Drops).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
standigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 — AS/DPMA [#darferdas?];
GRUR 2008, 608 Rn. 67 — Eurohypo AG/HABM [EUROHYPOQ]; GRUR 2006, 411
Rn. 24 — Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR
2014, 376 Rn. 11 — grill meister).



Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreiben-
den Begriffsinhalt aufweisen, der fur die in Frage stehenden Waren oder Dienst-
leistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH
GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau
[Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 — #darferdas? ). Auch Angaben, die
sich auf Umstande beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht un-
mittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein en-
ger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen her-
gestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-
schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten er-
fasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15
— Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2012, 1143
Rn. 9 — Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard).

b. Ausgehend von den vorgenannten Grundsatzen fehlt der zur Eintragung in das
Markenregister angemeldeten Wortfolge GUSTUL ROMANIEI bezuglich der bean-
spruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

aa. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, die oberbegrifflich typisch
rumanische und/oder aus Ruméanien stammende Produkte umfassen kénnen, be-
schréankt sich die Wortfolge GUSTUL ROMANIEI mit der Bedeutung ,Der Ge-
schmack Rumaéniens” auf einen nach Art eines Wortspiels gebildeten Hinweis da-
rauf, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren ihrer Herkunft und/oder Be-
schaffenheit nach um fiir Rumanien typische bzw. den rumanischen Verbraucher
besonders ansprechende Produkte handelt und diese daher ,dem Geschmack
Rumaniens* entsprechen. Mit dieser (deutschen) Bedeutung erschopft sich die an-
gemeldete Wortfolge ebenso wie die vergleichbar gebildeten und gangigen Wortfol-
gen ,Der Geschmack ltaliens”, ,Der Geschmack Spaniens” usw. in einem werblich

anpreisenden Hinweis auf Herkunft und Beschaffenheit der betreffenden Waren, in



der die angesprochenen Verkehrskreise jedoch keinen betrieblichen Herkunftshin-
weis erkennen werden. Aufgrund dieser Bedeutung mangelt es der angemeldeten
Bezeichnung daher in Bezug auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungs-
kraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Dies wird letztlich auch seitens des Anmelders
nicht in Abrede gestellt.

bb. Entgegen der Auffassung des Anmelders kommt der angemeldeten Wortfolge
trotz ihres rein sachbezogenen Aussagegehalts nicht deshalb Unterscheidungskraft
zu, weil von dem Uberwiegenden Teil der vorliegend angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreise aufgrund der gemessen an der Gesamtbevdlkerung eher geringen
Zahl der im Inland lebenden ruméanischen Staatsbirger bzw. der Uber Kenntnisse
der ruméanischen Sprache verfligenden deutschen Staatsangehérigen (einschliel3-
lich derjenigen, die aus Ruméanien stammen) der Sinngehalt und damit die beschrei-
bende Bedeutung der Wortfolge nicht erkannt und GUSTUL ROMANIEI als Phan-

tasiebegriff wahrgenommen wird.

Denn zu Recht hat die Markenstelle bei ihrer Bewertung der Eintragungsféahigkeit
des Anmeldezeichens das Verstdndnis rumanisch-sprachiger Verbraucher in

Deutschland einbezogen.

aaa. Zwar kann das Abstellen auf einen inlandischen Durchschnittsverbraucher, der
regelmaRig der deutschen, der englischen und - mit Einschrankungen - der franz6-
sischen Sprache machtig ist, dazu fihren, dass einem durch eine bestimmte Kultur
und Sprache gepragten Segment des inlandischen Marktes keine mal3gebliche Be-
deutung bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zukommt, obwohl sich das in
Rede stehende Zeichen auch an Marktteilnehmer mit diesen besonderen Fremd-
sprachenkenntnissen richten kann (vgl. BPatG GRUR-RS 2019, 10782 Nr. 19
— Kasap).



Im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei der Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr ausnahmsweise die Bildung und Beriicksichti-
gung verschiedener Verkehrskreise gerechtfertigt ist, sofern solche sich - wie ins-
besondere bei unterschiedlichen Sprachkreisen - objektiv voneinander abgrenzen
lassen, so dass es fiir eine Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn diese bei einem
der angesprochenen Verkehrskreise besteht (vgl. BGH GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 631, Nr. 64 - AMARULA/Marulablu; ferner
in Zusammenhang mit der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26
Abs. 3 MarkenG: BGH GRUR 2015, 587, Nr. 23 ff. — PINAR), ist jedoch auch bei
der Prufung der Frage, ob die beteiligten inlandischen Verkehrskreise das Anmel-
dezeichen als betriebliches Unterscheidungsmittel gemalR 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG verstehen, nicht notwendig ein einheitliches Verkehrsverstandnis zu-
grunde zu legen, sondern es sind gegebenenfalls die Auffassungen mehrerer Ver-
kehrskreise, die durch ihre Sprachkenntnisse objektiv abgrenzbar sind, zu bertck-
sichtigen. Dies gilt zumindest dann, wenn der betreffende fremdsprachige Verkehrs-
kreis nach den gegebenen Verhaltnissen des Marktes flr die angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen eine selbstadndige Bedeutung hat (vgl. BPatG aaO Nr. 19

— Kasap).

bbb. Im vorliegend relevanten Warenbereich ist dies zu bejahen, da sich im Inland
eine Vielzahl von Geschéaften und Online-Plattformen nachweisen lasst, die allein
oder zumindest schwerpunktmalig (typisch) rumanische Lebensmittel und Pro-
dukte mit rumanischen Produktangaben und/oder -bezeichnungen im Sortiment
fuhren, wie die der Anmelderin mit Verfigung vom 16. Juli 2021 Ubersandte Re-
cherche belegt. Diese Geschafte und die darin angebotenen Produkte richten sich
zwar nicht ausschlief3lich, aber doch in erster Linie an aus Rumanien stammende

und/oder der rumanischen Sprache méchtige Verbraucher.

Angesichts dieser auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung vorhandenen spezi-
fischen Marktstruktur fur typisch rumanische und/oder aus Ruménien stammende

Produkte und Lebensmittel sind daher in Zusammenhang mit den beanspruchten
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Waren, welche - wie bereits erwahnt - ruméanische Produkte umfassen und daher in
solchen speziell auf den Vertrieb solcher Produkte ausgerichteten Geschaften an-
geboten werden kénnen, ruménisch-sprachige Verbraucher als relevanter inlandi-
scher und damit bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als selbstandig zu
beriicksichtigender Verkehrskreis anzusehen. Diese werden aus den oben zu
Il. 2. B. bb. dargelegten Grinden der angemeldeten Wortfolge GUSTUL
ROMANIEI in Bezug auf die beanspruchten Waren lediglich einen werblich-anprei-
senden Hinweis auf deren Art und Herkunft entnehmen, darin aber keinen betrieb-

lichen Herkunftshinweis erkennen.

3. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintra-

gung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurlickzuweisen war.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Gber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Dr. Hacker Merzbach Meiser

Wei



