BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 230/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 62 035. 9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel,

der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Angemeldet ist die Bildmarke

Caffé Grande

fur eine Vielzahl von Waren der Klassen 7, 9 und 11

Die Markenstelle fur Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit zwei Beschliissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-

gangen ist, teilweise zuriuckgewiesen, namlich fir die Waren

.elektrische Gerate zum mechanischen Bearbeiten, insbesondere
zum Mischen und/oder Rihren und/oder Schneiden und/oder
Zerreiben und/oder Zerkleinern von Lebensmitteln, insbesondere
Handrihrgerate oder Fleischwdlfe oder Kaffeemuhlen; elektrische
Kichenmaschinen; Teile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 07
enthalten; elektrische Gerate zur Warmebehandlung, insbeson-
dere Kochen, Garen, Backen, Rosten, Braten und/oder Auftauen
von Lebensmitteln, einschliel3lich Herde, Gartfen, Kochstellen
oder Toaster, insbesondere mit elektrischer, Induktions-, Mikro-
wellen-, HeiBluft-, Dampf- und/oder Gas-Beheizung; elektrische,
selbstbeheizte Kochtdpfe; elektrische Gerate zum Bereiten von
warmen oder heil3en Getranken, insbesondere von Kaffee oder
Tee; Kaffeeautomaten oder -maschinen, insbesondere Filterkaf-
feeautomaten, Espressoautomaten und/oder Cappucinoautoma-
ten; Luftungs- und Entluftungsgerate, insbesondere Dunstabzugs-
gerate und -hauben; Elektrisch betriebene Gerate zum Erwarmen

von Wasser und/oder Speichern und Bereitstellen von erwéarmtem



Wasser, insbesondere elektrische Wasserkocher fir die Kiiche;

Teile vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten®.

Zur Begrindung wurde ausgefuihrt, der Marke ,Caffe Grande" fehle als be-
schreibender Angabe jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG. Fur die angesprochenen Verkehrskreise sei ohne jede analysierende
Betrachtungsweise erkennbar, dass es sich hier um eine aus dem romanischen
Sprachschatz entliehene, produktbezogene Aussage handle. Gerade auf dem hier
einschlagigen Warensektor seien italienische Fachbegriffe tblich und dem Pub-
likum dementsprechend bekannt. Im Zusammenhang mit den von der Zu-
rickweisung erfassten Waren wuirde der Verkehr daher in der angemeldeten
Wortkombination keinen Unternehmenshinweis, sondern einen beschreibenden
Hinweis auf Waren zur Herstellung oder Bearbeitung von besonders gutem Kaffee

erkennen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, in der Sache aber — wie
auch schon im patentamtlichen Erinnerungsverfahren — keine Stellungnahme
abgegeben. Auf den Beanstandungsbescheid der Markenstelle hatte die An-
melderin vorgetragen, durch das Drehen der Wortbestandteile ,Grande“ und
.caffé” entstehe eine besondere Wortkombination. Zwar sei die vorhandene
grafische Ausgestaltung wohl nicht ausreichend, um die Schutzfahigkeit zu er-
reichen. Aus dem beschreibenden Teil ,groRer, groRRartiger oder toller Kaffee"
werde aber eine neue Wortschopfung hervorgebracht. Im Deutschen werde
niemand von ,Kaffee grol3artig oder ,Kaffee toll“ sprechen. Die Marke weise daher

zumindest eine geringe Unterscheidungskraft auf und sei nicht freihaltebedurftig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Die Markenstelle hat die an-
gemeldete Marke zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Da
die Anmelderin ihre Beschwerde nicht begriindet hat, ist fir den Senat nicht
ersichtlich, in welcher Hinsicht sie die angefochtene Entscheidung fir angreifbar
halt. Die Ausfiuhrungen der Markenstelle sind weder in rechtlicher noch in
tatsachlicher Hinsicht zu beanstanden und Anhaltspunkte, die zu einer von der
Wertung der Markenstelle abweichenden Beurteilung durch den Senat Anlass

geben konnten, sind nicht ersichtlich.

Die angemeldete Marke setzt sich aus zwei zum Grundwortschatz der italie-
nischen Sprache zéhlenden Wortern zusammen (vgl. Grund- und Aufbau-
wortschatz Italienisch, Klett-Verlag, 1991), denen der Bedeutungsgehalt ,Kaffee”
bzw. ,grof3, groRartig, toll* zukommt, was auch von der Anmelderin im patent-
amtlichen Verfahren eingerdumt wurde. Der italienische Begriff ,Caffe” weist mit
dem deutschen Wort ,Kaffee* weitgehende Ubereinstimmungen auf. Das weitere
Markenwort ,Grande” ist dem inl&andischen Publikum als ein im gesamten ro-
manischen Sprachraum préasentes Adjektiv sowie aus popularen Begriffen wie
.Rio Grande®, ,Grande Nation“ oder ,Canal Grande“ gelaufig. Vor diesem Hin-
tergrund ist davon auszugehen, dass sich die fragliche Wortkombination breiten
Kreisen des inlandischen Verkehrs in ihrem Bedeutungsgehalt ,,groRartiger Kaffee"
ohne weiteres erschlielRen wird, zumal hierzu auch der mit den fraglichen Waren
befasste Handel zahlt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 24 - Matratzen
Concord/Hukla), der generell Gber besonders gute Sprachkenntnisse verfligt. Der
Verkehr hat auch keine Veranlassung die konkrete Kombination der Markenwérter
als sprachunublich aufzufassen, zumal ihm andere einschlagige und vergleichbar
gebildete Sachbegriffe wie etwa ,Caffé latte” oder ,Caffe Macchiato" bekannt sind.
Der Umstand, dass die Anordnung der beiden Wérter den italienischen und nicht

den deutschen Sprachregeln folgt, steht ihrer Verstandlichkeit als anpreisender



Sachhinweis schon deshalb nicht entgegen, weil der inlandische Verkehr an

vergleichbare Wortverbindungen gewdhnt ist.

Dass die Aussage ,groRartiger Kaffee* als produktbeschreibende Angabe zu
werten ist, hat auch die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren eingeraumt.
Soweit sie einschrankend vorgetragen hat, aus dem beschreibenden Teil ,grol3er,
groRRartiger oder toller Kaffee* werde aber eine neue Wortschopfung hervor-
gebracht, Ubersieht sie, dass diesem Aspekt in markenrechtlicher Hinsicht keine
schutzbegriindende Bedeutung zukommt. Ob es sich bei einer beschreibenden
Angabe um eine Wortneuschopfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits
nachgewiesen werden kann, ist insoweit unerheblich (vgl. EuGH GRUR 2004,
680, 681 Rdn. 37 ff. - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418f. - BerlinCard,
BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point, veroffentlicht auf PAVIS PROMA CD-
ROM). Ausschlaggebend ist nur, ob eine Bezeichnung zumindest in einer ihrer
moglichen Bedeutungen ein relevantes Merkmal der fraglichen Waren oder

Dienstleistungen beschreibt bzw. beschreiben kann.

Die Verbraucher werden die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den
beschwerdegegenstandlichen Waren ausschlie3lich als Sachhinweis auf deren
Bestimmungszweck ansehen. Die erforderliche Unterscheidungskraft i. S.v. § 8
Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist aber solchen Marken abzusprechen, denen die an-
gesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren oder Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuord-
nen, da die Herkunftsfunktion der Marke stets im Vordergrund stehen muss.
Weitere Funktionen, wie etwa eine produktbeschreibende oder eine Werbe-
funktion durfen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH
GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT;
EuGH GRUR 2004, 674 ff.,, Rdn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff.
Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Der nach der Rechtsprechung zwingend erfor-

derliche Nachweis fir die Bejahung markenrechtlicher Unterscheidungskraft (vgl.



EuGH MarkenR 2007, 437, Rdn. 34 - Rot-weil3e, rechteckige Tablette) ist somit im

vorliegenden Fall nicht zu fuhren.

Zwar kann eine grafische Ausgestaltung schutzunféhiger Wortbestandteile einer
Marke grundsatzlich die erforderliche Unterscheidungskraft vermitteln. Dies setzt
jedoch voraus, dass die fragliche Grafik hinreichend charakteristische Merkmale
aufweist (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK), wie sie hier nicht
gegeben sind. Die Bildgestaltung erschopft sich in der Verwendung einer ge-
brauchlichen, vollig unauffalligen Schrifttype und ist nicht geeignet, die ange-
sprochenen Verbraucher vom blo3en Verstdndnis der Marke als beschreibende
Angabe wegzufuhren und die erforderliche betriebskennzeichnende Wirkung zu

entfalten.

Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft
I. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es auf die Frage, ob an
ihrer freien Verwendung auch ein schutzwirdiges Allgemeininteresse i. S.v. § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, nicht mehr an.

Die Beschwerde war somit zuriickzuweisen.

Nachdem das Bundespatentgericht Uber Beschwerden in Markensachen grund-
satzlich ohne mindliche Verhandlung verhandelt, (§ 69 MarkenG), und im vor-
liegenden Fall eine miundliche Verhandlung auch weder vom Beschwerdefiihrer
beantragt wurde, noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen waére,
konnte diese Entscheidung im schriftichen Verfahren ergehen. Das Bundes-
patentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Verfahrens-
beteiligten AuRerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entschei-
dungstermin im Vorfeld mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Die
Anmelderin war daher vor einer Sachentscheidung nicht nochmals zur Stellung-
nahme aufzufordern. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehors gebietet es

lediglich, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und die eigene Auffassung



zu den entsprechenden Rechtsfragen darlegen sowie Antrage stellen zu kénnen
(vgl. Strobele in Strobele/Hacker, Markengesetz, § 83 Rdn. 37). Nachdem die
Beschwerde vom 19. September 2007 datiert, hatte die Anmelderin hierzu

hinreichend Gelegenheit (vgl. nochmals BGH, a. a. O. - Ceco).

Stoppel Werner Schell
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