BUNDESPATENTGERICHT

An Verkindungs Statt
27 W (pat) 520/16 zugestellt am
1. Juli 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 064 651.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 30. Mai 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Klante, des Richters Hermann und der Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Mar-

kenstelle fur Klasse 29, vom 24. April 2014 wird aufgehoben.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die Bezeichnung

STAR NUTRITION

ist am 17. Dezember 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt gefuhrte Register fir die Waren und Dienstleistungen

Klasse 5: Anti-Oxidantien  (Nahrungsergadnzungsmittel); Nah-
rungserganzungsmittel fir diabetische Zwecke; Heil-
krauterextrakte fur medizinische Zwecke; Vitaminpra-
parate, Nahrungserganzungsmittel in Form von Prote-

inen
Klasse 21: Mixbecher (Shaker)

Klasse 25: Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Trainers; Sweat-Shorts, Trainingsanzige, Sweat-Ja-
cken, Trainingsanzige, Joggingshosen, Sweatshirts,

Sweat-Pants

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Tum-und Sportartikel, (soweit nicht

in anderen Klassen enthalten); Christbaumschmuck

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte;
konserviertes, tiefgekuhltes, getrocknetes und ge-
kochtes Obst und Gemuse; Gelees, Konfitiiren, Kom-
pott, Eier, Milch und Milchprodukte; Speisedle und

-fette, eiweilRreiche Milch



Klasse 30: proteinreiche Riegel (Eiweil3riegel)

Klasse 32: Nicht-alkoholische Getranke; Isotonische und Energy-
Drinks; Getrankepraparate fur die Zubereitung von

Getranken, Getranke (mit Vitaminen angereichert)

Klasse 35:  Werbung; Geschaftsfuhrung; Betriebswirtschaft; Buro-
arbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen; Einzelhan-
delsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergéan-
zungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Turn- und Sportartikel

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 24. April 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Mar-
kenstelle fur Klasse 29, die Anmeldung gemaf 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
MarkenG wegen Bestehen eines Freihaltebedlrfnisses und wegen mangelnder
Unterscheidungskraft fur die Klassen 5, 21, 29, 30, 32 und 35 teilweise zurtickge-
wiesen. Zur Begrindung ist ausgefihrt, dass sich die angemeldete Marke ,STAR
NUTRITION" aus allgemein verstandlichen englischen Woértern zusammensetze,
die in ihrer Gesamtheit lediglich anpreisend auf die besondere Qualitat der Nah-
rungsmittel hinweise. Es handle sich bei der angemeldeten Marke um eine glatt
beschreibende Art- und Beschaffenheitsangabe fir die Klassen 5, 21, 29, 30, 32
und 35. Auch handele es sich um eine Angabe, die lediglich die Art, Beschaffen-
heit, Bestimmung und die Thematik der Waren und Dienstleistungen beschreibe,

weshalb der Begriff freizuhalten sei.

Gegen den ihr am 29. April 2014 zugestellten Beschluss richtet sich die am
21. Mai 2014 eingelegte und am 10. Juli 2014 begrindete Beschwerde der An-
melderin, mit der sie ausfuhrt, der Begriff ,STAR" konne in unterschiedlicher

Weise verstanden werden, das angesprochene Publikum verstehe den Begriff



,NUTRITION" nicht. Der Gesamtbegriff sei insbesondere fur die Klassen 21, 32

und 35 als fantasievoll und einfallsreich anzusehen.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis auf die nicht streitgegenstandlichen Klassen 25 und 28 und in
Klasse 35 auf ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kleidung, Schuhe und
Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Turn- und Sportar-

tikel“ eingeschrankt.

Die Anmelderin beantragt - auf der Grundlage des eingeschrankten Waren- und

Diesntleistungsverzeichnisses -,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 29 auf-

zuheben.

Die zulassige Beschwerde ist nach der erfolgten Einschrankung des Dienstleis-
tungsverzeichnisses in der Sache begriundet. Fur die nunmehr noch beanspruch-
ten Dienstleistungen fehlt der angemeldeten Marke weder die erforderliche Unter-
scheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch unterliegt sie insoweit einem
Freihaltebedlrfnis (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterschei-
dungskraft gemaR 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterschei-
dungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewoh-
nende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu
werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von ei-
nem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von

denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012,



610 (Nr. 42) - Freixenet; EUGH GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO;
BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) -. for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) -
smartbook; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 -
Starsat; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy). Denn die Haupt-
funktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten
Waren bzw. Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EUGH GRUR 2006, 233, 235,
Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BiolD; GRUR 2008, 608,
611, Nr. 66 - EUROHYPO). Mal3geblich fir die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und
andererseits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf
die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der
fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 -
Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR
2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-
Bildnis 1l; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wort-
wahl ,und/oder” ist klargestellt, dass auch das Verstandnis der beteiligten Fach-
kreise fur sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rdn. 134). Dabei sind an die Beurteilung der
Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans keine strengeren Malistabe
anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Nr. 25 -
WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Es ist daher unzuléssig, besondere
Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder
von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik;
GRUR 2004, 1027, Nr. 35 und Nr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT),
etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein be-
griffliches Spannungsfeld, das einen Uberraschungs- und damit Merkeffekt zur
Folge habe, aufweisen misse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch
Technik).

Keine Unterscheidungskraft liegt vor, wenn die malRgeblichen Verkehrskreise im
Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus



Akten werden Fakten) diesem (dem Zeichen) lediglich einen im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674,
678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy;
GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 -
FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151,
1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn das Zeichen aus
gebrauchlichen Woértern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer ge-
laufigen Fremdsprache besteht, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854,
Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR
2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dartber hinaus besitzen
keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstande bezie-
hen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittel-
bar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen herge-
stellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855,
Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsatzen verfigt die angemeldete Bezeichnung ,STAR
NUTRITION® in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen

uber die erforderliche Unterscheidungskratft.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen ,STAR® und
,NUTRITION“ zusammen. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinier-
ten Marken ist es zulassig, zunachst die Bestandteile getrennt zu betrachten,
sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschlieRenden
Prifung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EUGH GRUR 2004, 943,
944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BiolD).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist das Zeichen erkennbar aus
den Elementen ,STAR" und ,NUTRITION" gebildet. Die beiden Begriffe sind ledig-



lich in sprachlich Ublicher Weise hintereinandergestellt. Die angesprochene Ver-
kehrskreise sind sowohl die Endverbraucher, die in einem Geschéaft oder durch
Bestellung die beanspruchten Waren erwerben und die beanspruchten Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen, sowie die am Handel beteiligten inlandischen
Verkehrskreise.

Das englische Wort ,NUTRITION® bedeutet ,Ernahrung, Ernahrungsweise, Nah-
rung“, im Deutschen ist ,NUTRITION® in diesem Sinne als Fremdwort in der medi-
zinischen Fachsprache gebrauchlich (vgl. Duden, Das Woérterbuch medizinischer
Fachausdricke). Auch wenn der Begriff ,NUTRITION" nicht ohne Weiteres zum
englischen Grundwortschatz gerechnet werden kann, ist daher davon auszuge-
hen, dass insbesondere die an spezieller Erndhrung interessierten Endabnehmer
diesen Begriff verstehen. Darliber hinaus begegnen dem Durchschnittsverbrau-
cher durch den innereuropaischen Handel mit Nahrungsmitteln zahlreiche Pro-
dukte, auf denen die Nahrwertangaben, zumindest auch, in englischer Sprache zu
finden sind (nutritional facts). Insbesondere im Bereich von spezieller Sporternah-
rung ist der Begriff ,NUTRITION" allgegenwartig, beispielsweise in entsprechen-
den Online-Shops. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass den durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chern als auch den am Handel beteiligten Geschéftskreisen die Bedeutung von
,NUTRITION" bekannt ist bzw. sich zumindest direkt aufdrangt. Die von der An-
melderin vorgebrachte Behauptung, der angesprochene Verkehr Ubersetze die
angemeldete Marke nicht, kann daher nicht Uberzeugen. ,STAR" ist urspringlich
der englischen Sprache zuzuordnen und bezeichnet dort u. a. einen Stern, also
u. a. einen Himmelskadrper oder ein sternférmiges Zeichen zur qualitativen Einstu-
fung von Hotels und Restaurants. Der Begriff besitzt dariiber hinaus eine klar qua-
litatsbezogene Bedeutung, die vom angesprochenen Verkehr als hervortretende
Bedeutung gesehen wird, sofern sich keine andere Bedeutung aufdrangt. Vorlie-
gend ist keine Vielzahl von moéglichen gleichrangigen Bedeutungen des Begriffs
.otar’ naheliegend, sondern die qualitatsbezogene Bedeutung steht klar im Vor-

dergrund.



Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin urspringlich beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen (mit Ausnahme der Klassen 25 und 29), die samtlich
zum qualitatsvollen Ernahrungsbereich zahlen, enthalt eine entsprechende Kenn-
zeichnung dieser Waren keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sich
ausschlie3lich auf deren Eigenschaft bzw. Verwendung oder Bestimmung. Die
angesprochenen Verkehrskreise werden ,STAR NUTRITION® lediglich als anprei-
senden Qualitatshinweis flr die beanspruchten Waren und Dienstleistungen be-
werten und darin keinen Herkunftshinweis erkennen. Die Marke kann damit in die-
sem Zusammenhang ihre Hauptfunktion, namlich den Verkehrskreisen die Ur-
sprungsidentitat der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen

zu garantieren, nicht erftllen.

Die Anmelderin hat ihr Dienstleistungsverzeichnis (soweit streitgegenstandlich)
aber in Klasse 35 auf ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kleidung,
Schuhe und Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Turn-
und Sportartikel“ beschrankt. In diesem Zusammenhang lassen sich keine Schutz-
hindernisse durch beschreibende Anklange an hochwertige Erndhrung oder

Nahrungs(-erganzungs-)mittel mehr feststellen.

Kann der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die nunmehr noch bean-
spruchten Dienstleistungen kein hinreichend konkreter Sachhinweis auf bestimmte
Eigenschaften und damit kein im Vordergrund stehender sachbezogener Aussa-
gegehalt zugeordnet werden, fehlt es ihr weder an der erforderlichen Unterschei-
dungskraft nach 8 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich insoweit um eine
beschreibende, freihaltungsbediftige Angabe i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.
Eine Riuckzahlung der Beschwerdegebihr ( 8 71 Abs. 3 MarkenG) kommt schon

deshalb nicht in Betracht, weil die Beschwerde erst auf Grund der Beschrénkung

des Warenverzeichnisses Erfolg haben konnte.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt warr,

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 Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

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.

VR’in BPatG Klante ist erkrankt Hermann Seyfarth
und kann nicht unterschreiben.

Hermann

Hu



