BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 560/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 1 109 331

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die am 16. November 2011 international registrierte Marke 1 109 331

GrandFoods

sucht fur folgende Waren und Dienstleistungen um Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland nach:

Kl. 29:

Kl. 30:

Kl. 32:

Kl. 35:

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;

eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-

tions for making beverages.

Advertising; business management; business administration; of-

fice functions.



Kl. 43: Services for providing food and drink; temporary accommoda-

tion.

Die Markenstelle fur Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen
Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 26. Oktober 2014 den

Schutz teilweise verweigert und zwar fir folgende Waren und Dienstleistungen:

KIl. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;

eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

KI. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

KIl. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-

tions for making beverages.

Kl. 43: Services for providing food and drink.

Zur Begrindung ist ausgefuihrt, dass dem Zeichen im Hinblick auf die zurtickge-
wiesenen Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehle. Das Zei-
chen sei erkennbar aus den beiden Woartern der englischen Sprache ,,Grand“ und
,Foods* gebildet. Das Adjektiv ,grand” bedeute u. a. ,groRartig®, ,grofl3*, ,grandios*.
Es existiere mit der gleichen Bedeutung auch in der franzdsischen Sprache. Das



Wort ,Foods® sei der Plural von ,food“ mit der Bedeutung ,Essen®, ,Lebensmittel”,
,Nahrung“. Durch die Wortstellung seien die Begriffe in naheliegender und gram-
matikalisch richtiger Weise aufeinander bezogen. Danach handle es sich bei den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen um ,grof3artige Lebensmittel“. Im Um-
fang der Schutzverweigerung sei somit der Wortbestandteil der international regis-
trierten Marke geeignet, die Beschaffenheit der Produkte im Sinne einer Werbe-
aussage zu beschreiben. Auch im Hinblick auf Verpflegungsdienstleistungen sei
das Zeichen eine werbende Anpreisung mit dem Aussagegehalt, dass hochwer-

tige Nahrungsmittel verarbeitet wiirden.

Es kdnne sein, dass ,Grand“ neben den oben genannten Bedeutungen noch an-
dere habe. Die Wortbedeutung des Zeichens muisse aber stets im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden. Zu-
dem reiche eine von mehreren in Betracht kommenden Aussagen mit beschrei-
bendem Charakter aus, um ein Schutzhindernis zu begrinden. Auch die graphi-
sche Gestaltung des Zeichens kénne das Schutzhindernis der fehlenden Unter-
scheidungskraft nicht Gberwinden. Das Zeichen verfige mit einer weil3en Schrift
vor rotem Hintergrund nur Uber einfache Gestaltungselemente. Auch die Binnen-
grof3schreibung sei ein einfaches Gestaltungselement, an das der Verkehr ge-

wohnt sei.

Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke vertritt mit ihrer Beschwerde gegen
den vorgenannten Beschluss die Auffassung, dass die vom DPMA angenommene
Ubersetzung ,groRartige Lebensmittel“ nur eine von vielen Interpretationsmaglich-
keiten sei. Das Wort ,grand“ kbnne auch die Bedeutung von ,erhaben®, ,gewaltig®,
,glanzvoll®, ,prachtig“, ,glanzvoll“ haben. Zudem kénne das Wort auch als Sub-
stantiv im Sinne von “Riese“ verwendet werden. Wegen der Grof3schreibung wer-
de der Verkehr den Bestandteil ,Grand“ auch im substantivischen Sinne verste-
hen. Damit sei es hdchst unwahrscheinlich, dass der Durchschnittsverbraucher

das Zeichen als bloRe Beschreibung der Waren und Dienstleistungen sehe. So



habe das BPatG fur das Zeichen ,Food for friends® die Unterscheidungskraft be-
jaht (26 W (pat) 82/99). Dabei enthalte dieses Zeichen, anders als ,Grand Foods"
noch nicht einmal eine Mehrdeutigkeit. Fur die Ware Spiele sei die Wortkombina-
tion ,Grand Champions® flr unterscheidungskraftig angesehen worden
(32 W (pat) 289/02). Dem Verkehr seien weiterhin verschiedene Wortkombinatio-
nen mit dem Begriff ,Grand” bekannt, wie etwa ,Grand Prix“, ,Grand Canyon“ oder
,Grand Slam*“. Vor diesem Hintergrund sei das Zeichen ,Grand Foods“ besonders
ungewodhnlich und einpragsam. Dass der Verkehr die Marke mit den genannten
Begriffen in Verbindung bringe, verleihe ihm einen besonders individualisierenden
Charakter. Auch die graphische Ausgestaltung der Marke begrinde die Unter-
scheidungskraft. Der vom BPatG fur unterscheidungskréftig gehaltenen Marke
,Sachsen!” (29 W (pat) 76/11) sei die Schutz suchende Marke ,Grand Foods* zu-
mindest nicht unahnlich. Im Ubrigen wiirde auch Schutz fir Getranke beansprucht,
die der Verkehr nicht unter den Begriff ,food“ subsumieren werde. Dem Verkehr
seien Begriffe wie ,Junkfood®, ,Fastfood” oder ,Convenience food“ bekannt, wobei

er unter diesen Begriffen nur ,Essen” und nicht , Trinken“ verstehe.

Die Markeninhaberin beantragt,

der Marke IR 1 109 331 auch fiur die beanspruchten Waren der
Klassen 29, 30 und 32 sowie fur die Dienstleistung ,Sevices for
providing food and drink“ der Klasse 43 in der Bundesrepublik

Deutschland Schutz zu gewahren.

Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke hat den hilfsweisen Antrag auf mind-
liche Verhandlung mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2016 zuriickgenommen. We-
gen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Marken-
stelle, die Schriftsatze der Markeninhaberin und den Ubrigen Akteninhalt verwie-

sen.



Die Beschwerde ist zulassig, aber nicht begrindet. Der IR Marke 1 109 331 fehlt
in Bezug auf die noch streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 29, 30, 32 und 43 die erforderliche Unterscheidungskraft, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG, so dass die Markenstelle den Antrag auf Schutzrechterstreckung zu
Recht insoweit verweigert hat (8 119 Abs. 1 i. V. m. 88 107 Abs. 1, 113 Abs. 2
i. V.m. 8 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitédt der gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine
Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor).
DarlUber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben,
die sich auf Umsténde beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht
unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem
betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

1. Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den zum englischen Grundwort-
schatz gehérenden Woértern ,Grand“ mit der Bedeutung ,prachtig®, ,groRRartig“ und
,Foods” mit der Bedeutung ,Essen®, ,Nahrung®, ,Lebensmittel” (Plural). Die beiden
Wortbestandteile sind bereits aufgrund der Binnengrof3schreibung als Einzelbe-
standteile erkennbar. Die beiden sinnvoll aufeinander bezogenen Woérter ergeben
- worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat - in der Kombination
die Bedeutung von ,grof3artige/prachtige Lebensmittel” bzw. ,groRartiges/prachti-

ges Essen” bzw. ,groRartige/prachtige Nahrungsmittel“. Soweit der Begriff ,Grand*



bei abstrakter Betrachtungsweise (ohne Produktbezug) eine Mehrdeutigkeit auf-
weist, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Abgesehen davon, dass die Fra-
ge des beschreibenden Verstandnisses immer im Zusammenhang mit den konkret
beanspruchten Waren und Dienstleistungen und auch im konkreten Begriffszu-
sammenhang (hier mit dem weiteren Begriff ,Foods®) zu beurteilen ist, fuhrt die
Mehrdeutigkeit eines Begriffs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft regelmafig nicht zur Schutzfahigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen
(erst recht, wenn mehrere) fur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
beschreibenden bzw. werblichen Charakter hat (vgl. EuUGH GRUR 2004, 146,
Rn. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 15 - SPA 1I). Dies ist - wie
bereits ausgefuihrt - ohne weiteres zu bejahen, zumal sich schon im konkreten
Wortzusammenhang die Bedeutung des Begriffes ,Grand“ im Sinne von ,prach-
tig“, ,groBRartig“ geradezu aufdrangt. Die Auffassung der Inhaberin der Schutz su-
chenden Marke, dass der Verkehr unter dem englischen Begriff ,food“ nur feste
Nahrung, nicht aber Getranke verstehe, trifft in der Sache nicht zu. Zum einen
versteht der Verkehr unter ,Junkfood” oder ,Fastfood“ auch Getranke, insbeson-
dere zuckerhaltige Limonaden. Zum anderen umfasst der Begriff ,Lebensmittel®,
mit dem sich wie oben dargelegt der Begriff ,food“ Ubersetzen lasst, auch Getran-
ke.

2. Die Zusammenschreibung der beiden Wortbestandteile mit Binnengrol3schrei-
bung ist kein Element, das schutzbegriindend wirken kdénnte. Entsprechende An-
gaben sind werbelblich und erschweren das Verstandnis nicht, da der Verkehr

daran gewdhnt ist.

3. Schliel3lich wirkt auch die weitere grafische Ausgestaltung der angemeldeten
Marke mit weilRer Schrift auf rotem, rechteckigen Hintergrund nicht schutzbegrtn-
dend. Zwar kdnnen schutzunfahige Wortbestandteile durch eine besondere bildli-

che Ausgestaltung einen schutzbegriindenden ,Uberschuss* erhalten. Jedoch sind



dabei an den bildlichen ,Uberschuss“ umso héhere Anforderungen zu stellen, je
deutlicher der beschreibend-werbliche Charakter der fraglichen Angabe selbst
hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfahigen Charakter
der Ubrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskréaftige Verfremdung des
Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 - Motorrad
Active Line; GRUR 1997, 634 - Turbo Il; GRUR 2001, 1153 — antiKALK). Die in
der Anmeldemarke eingesetzten Gestaltungsmerkmale sind keineswegs unge-
wohnlich, sondern halten sich im Rahmen des Werbelblichen und werden daher
vom Verkehr, der an entsprechende Gestaltungen gewdhnt ist, als rein dekorative

Elemente wahrgenommen.

4. Soweit die Inhaberin der Schutz suchenden Marke auf die in Bezug auf die
grafische Gestaltung vergleichbare Sachlage verweist, die der Entscheidung des
29. Senats vom 13. Juni 2012 im Verfahren 29 W(pat) 76/11 — Sachsen! - zu
Grunde liegt, ist anzumerken, dass diese Entscheidung vereinzelt geblieben ist,
wobei der 29. Senat diese Rechtsprechung inzwischen aufgegeben hat (vgl. die
Entscheidung vom 25. Méarz 2014 im Verfahren 29 W(pat) 34/12 — Sachsen! Ein
Land in Bewegung; die Entscheidung ist Gber die Homepage des Bundespatent-
gerichts offentlich zugéanglich). Im Ubrigen ist zu den von der Inhaberin der Schutz
suchenden Marke angeflihrten Voreintragungen auf die dazu ergangene umfang-
reiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-
Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229
Rn. 47-51 - BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl.
GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B.
GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die
Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach
bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine
Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl.,, 8 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtspre-



chungsnachweisen). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit ist keine Ermes-
sensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung.

Die Beschwerde der Markeninhaberin war nach alledem zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung 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 ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu



