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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 068 812.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am

Landgericht Hermann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 24. September 2010 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung der fir die Waren und Dienstleistungen

,Klasse 20: Geschenk-Kisten aus Holz

Klasse 39: Versand von mit regionalen Spezialititen befillten

Geschenk-Kisten*

bestimmten Wortmarke

Grenzlandkiste

mit Beschluss vom 24. September 2010 zurickgewiesen, weil es sich bei der
angemeldeten Marke in Bezug auf die in der Anmeldung aufgefiihrten Waren und
Dienstleistungen um eine Angabe handele, die zur Bezeichnung der Art der Ware
bzw. des Gegenstands der Dienstleistung sowie zur Bezeichnung der geogra-
fischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen dienen kénne (8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG) und der angesichts ihrer beschreibenden Bedeutung auch jegliche
Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).



Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefuhrt, der in der angemeldeten Marke
enthaltene Wortbestandteil ,Kiste" bezeichne im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen einen Holzbehalter, wie er auch zur
Verpackung und zum Versand der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der
Anmeldung aufgeflihrten regionalen Spezialitaten dienen koénne. Das ihm
vorangestellte Wort ,,Grenzland” stelle eine Angabe dar, mit der die Herkunft von
Waren und Dienstleistungen aus einem an einer Grenze gelegenen Gebiet, das
Ublicherweise als Grenzgebiet oder Grenzland bezeichnet werde, beschrieben
werden konne. Bei der angemeldeten Marke mége es sich zwar um eine neue
Wortverbindung handeln. Dies sei jedoch fur die Beurteilung ihrer Schutzfahigkeit
nicht maf3geblich, weil sich ihr beschreibender Sinngehalt dem Durchschnitts-
verbraucher der mal3geblichen Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres er-
schlieBe. Angesichts dieses beschreibenden Sinngehalts sei die angemeldete
Marke nicht geeignet, die Waren und Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft
nach zu kennzeichnen und sie in dieser Hinsicht von den Waren und Dienst-

leistungen anderer Betriebe zu unterscheiden.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die
angemeldete Marke sei in der Wortbildung ungewohnlich und weise hinreichende
Eigenart auf. Sie enthalte insbesondere keinen Hinweis auf eine bestimmte geo-
grafische Herkunft der Waren und Dienstleistungen. Der Begriff ,Grenzland“ sei
keine geografische Angabe, weil ihr nichts Uber die konkrete geografische Her-
kunft der Waren und Dienstleistungen entnommen werden kénne. Das Grenzland
der Bundesrepublik Deutschland sei unter Einschluss der Meereskisten mehrere
tausend Kilometer lang. Da die angemeldete Marke nicht aus einer konkreten
Angabe Uber die geografische Herkunft bestehe und es sich bei der angemeldeten
Kombination um ein Phantasiewort handele, bestehe kein Allgemeininteresse an

ihrer Freihaltung.



Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die gemal’ 88 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist
begriindet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht das von der Mar-
kenstelle im Beschluss vom 24. September 2010 angenommene Schutzhindernis
des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete Marke besteht
nicht ausschliel3lich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder zur
Bezeichnung sonstiger Merkmale der in der Anmeldung aufgeftuhrten Waren und
Dienstleistungen dienen kann ihr fehlt fir die in der Anmeldung aufgefihrten
Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG).

Die angemeldete Marke ist zwar — wie die Markenstelle im angegriffenen Be-
schluss zunéchst zutreffend festgestellt hat — in sprachregelgerechter Form aus
den gelaufigen deutschen Begriffen "Grenzland" und "Kiste" zusammengesetzt.
Zutreffend ist ferner die Feststellung der Markenstelle, dass der Begriff "Kiste"
innerhalb des angemeldeten Gesamtworts die Art der im Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis der Anmeldung beanspruchten Ware sowie den Gegenstand
der beanspruchten Dienstleistung beschreibt. Entgegen der Ansicht der Marken-
stelle ist jedoch der weitere Wortbestandteil "Grenzland" der angemeldeten Marke
nicht geeignet, als Angabe Uber die geographische Herkunft der beanspruchten

Waren und Dienstleistungen zu dienen.

Nach §8 Abs.2 Nr.2 MarkenG sind insbesondere die Namen von Landern,

Regionen, Stadten oder sonstigen wirtschaftlich bedeutenden Ortlichkeiten ge-



eignet, als geographische Herkunftsangaben zu dienen. Auch Ortsnamen im
weiteren Sinne, wozu z. B. die Namen von Stadtteilen, bekannten Straen und
Platzen oder besonderen Gebauden sowie die Namen von Flissen, Seen oder
Bergen zahlen, kdnnen als geographische Herkunftsangaben im Einzelfall schutz-
unfahig sein. Bei Letzteren wird jedoch flir eine Eignung als geographische
Herkunftsangaben vorausgesetzt, dass sie die angrenzenden Gebiete, Regionen
oder Landschaften hinreichend deutlich bezeichnen (EuGH GRUR 1999, 723,
Nr. 34 — Chiemsee). Zwar kann die mogliche Mehrdeutigkeit einer Ortsangabe das
Schutzhindernis des 88 Abs.2 S.2 MarkenG grundsatzlich nicht ausrdumen
(BGH GRUR 2008, 900, Nr. 21 ff. — SPA Il). Ortsbezeichnungen, die — z. B. wegen
ihres haufigen Vorkommens - lediglich in Verbindung mit lokalisierenden Zusatzen
einen bestimmten Ort zu bezeichnen vermogen, konnen jedoch im Allgemeinen
nur in diesen Kombinationen, nicht auch in Alleinstellung zur Beschreibung der
geographischen Herkunft von Waren/Dienstleistungen dienen (BPatG GRUR
2005, 677 f. — Newcastle; BPatG GRUR 2006, 509, 510 f. - PORTLAND).

Vor diesem rechtlichen Hintergrund stellt der Begriff "Grenzland" keine hinrei-
chend bestimmte, zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren und
Dienstleistungen geeignete Angabe dar. Er bezeichnet zwar ein an einer Grenze
oder in raumlicher N&he zu einer Grenze gelegenes Gebiet. Er lasst jedoch ohne
weitere konkretisierende Zusétze nicht erkennen, aus welcher konkreten Grenz-
region die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen stammen. Da allein die
Grenze Deutschlands zu seinen Nachbarstaaten mehrere tausend Kilometer lang
ist, und der Begriff "Grenzland® keinerlei Schlisse darauf zulédsst, aus welchem
Gebiet an welcher Grenze die mit diesem Begriff bezeichneten Waren und
Dienstleistungen stammen koénnten, fehlt es ihm an der flr eine geographische
Herkunftsangabe unerlasslichen Bestimmtheit. Damit stellt auch die angemeldete
Marke insgesamt keine Angabe dar, die im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
ausschlief3lich zur Beschreibung von Eigenschaften der Waren und Dienstleis-

tungen, fir die sie eingesetzt werden soll, dienen kann.



Der angemeldeten Marke fehlt fir die in der Anmeldung aufgefihrten Waren und
Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (88 Abs.2 Nr.1
MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der zuvor genannten Bestimmung weist eine
Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, fur die sie
bestimmt ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH
MarkenR 2005, 22, 25f., Nr. 33 — Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ
2004, 30f. — Cityservice). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche
Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren
und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsgehalt zuordnen (BGH GRUR 2004, 778, 779 — URLAUB DIREKT; 2001,
1151, 1152 — marktfrisch). Davon ist insbesondere bei Angaben auszugehen,
welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder deren wesentliche
Eigenschaften und Merkmale unmittelbar beschreiben. Dartber hinaus fehlt die
erforderliche Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben, die
jedoch einen engen sachlichen, beschreibenden Bezug zu den fraglichen Waren
und Dienstleistungen aufweisen (EuGH GRUR-RR 2008,47, Nr.32 — MAP &
GUIDE; BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 — My World; GRUR 2009, 952, Nr. 10 -
DeutschlandCard). Die Merkmale des "engen beschreibenden Bezugs" sind nicht
absolut und generalisierend festzustellen, sondern hédngen von den Umstanden
des Einzelfalls ab, namlich von dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke
und den jeweils beanspruchten Waren/Dienstleistungen. Mal3geblich ist dabei, ob
die beteiligten Verkehrskreise den (allgemein) sachbezogenen Begriffsgehalt einer
Angabe als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb
in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel fir die betriebliche Herkunft der
betroffenen Waren/Dienstleistungen sehen (BGH GRUR 2006, 850, Nr. 19 und 28
— FUSSBALL WM 2006).



Die angemeldete Marke beschreibt, wie sich aus den vorstehend zu § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG getroffenen Feststellungen ergibt, die in der Anmeldung aufge-
fuhrten Waren und Dienstleistungen insbesondere ihrer geografischen Herkunft
nach nicht unmittelbar. Sie weist auch keinen solchen hinreichend engen be-
schreibenden Bezug zu den in der Anmeldung aufgefiihrten Waren und Dienst-
leistungen auf, dass ihr aus diesem Grund jegliche Eignung zur Unterscheidung
der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin von den Waren und Dienst-

leistungen anderer Unternehmen abgesprochen werden misste.

Es ist allgemein anerkannt, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
ausreicht, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Uberwinden.
Insoweit ist es geboten, bei der Feststellung des erforderlichen Grads der Unter-
scheidungskraft grundsatzlich einen grof3ziigigen Mal3stab anzulegen (standige
Rechtsprechung; vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 825, Nr. 13 — Marlene-Dietrich-
Bildnis Il; GRUR 2010, 935, Nr. 8 — Die Vision). Deshalb bedarf es zur Begrin-
dung der Unterscheidungskraft auch keines besonderen Fantasielberschusses
oder sonstiger Auffalligkeiten der Marke. Bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft von Wortneubildungen ist zudem davon auszugehen, dass die ange-
sprochenen Abnehmer und auch die Fachkreise erfahrungsgemald Kennzeichen
von Waren und Dienstleistungen so aufnehmen, wie sie ihnen im Verkehr
begegnen, ohne dass sie eine ndhere analysierende Betrachtungsweise anstellen.
Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt
der Gesamtmarke muss deshalb so deutlich und unmissverstandlich hervortreten,
dass er fir die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nach-
denken erkennbar ist (BGH GRUR 1995, 269, 270 — U-KEY; GRUR 2002, 261,
262 —AC).

Der angemeldeten Marke ist ihnrem Wortsinn nach weder etwas uUber die konkrete
geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu entnehmen noch
l&sst sie Uberhaupt erkennen, ob es sich bei ihr um ein Angebot von Waren und

Dienstleistungen handelt, das aus einem Grenzgebiet zu irgend einem Nach-



barland stammt oder ob es sich insoweit nicht vielmehr um ein Angebot von
Waren bzw. Dienstleistungen handelt, das sich vielmehr — aus welchen Grinden
auch immer — an die in den Grenzgebieten ansassigen Verbraucher richtet. An-
gesichts dieser erheblichen begrifflichen Unbestimmtheit der angemeldeten Marke
und der im allgemeinen fehlenden Bereitschaft des Verkehrs, ihm begegnende
neue Bezeichnungen begrifflich zu analysieren, ist davon auszugehen, dass die
angemeldete Marke fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls
noch das erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft aufweist. Der Be-

schwerde der Anmelderin war daher stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Hermann Reker

Bb/Me



