BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 27/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 000 080.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. August 2016 unter Mitwirkung der Richter Reker, Schddel und Dr. Nielsen

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 32 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 5. August 2014 und

vom 5. Mai 2015 werden aufgehoben.

Grinde

Das Wortzeichen

Golden

ist am 8. Januar 2014 unter der Nummer 30 2014 000 080.6 zur Eintragung in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fir Waren der

Klasse 32 angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 5. August 2014 und vom 5. Mai 2015, von denen letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 32 des DPMA
die Anmeldung teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft gemafR 8§ 37

Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen, namlich fur die Waren

,Biere; Fruchtsafte; andere alkoholfreie Getranke".

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, das Anmeldezeichen bestehe nur aus dem
englischen Grundwort ,Golden®, das dem gleichlautenden deutschen Adjektiv ent-
sprache. Es weise in werbeublicher Form lediglich auf die Angabe ,von goldener
Farbe“ bzw. eine Qualitdtsangabe im Sinne von ,herausgehoben, im hdchsten

Maf als gut® hin. Der angesprochene Verkehr werde bei einer Begegnung des



Zeichens in  Zusammenhang mit den so beworbenen Getranken dieses nicht als
Hinweis auf ihre Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur da-
hingehend verstehen, dass die Getranke goldfarben bzw. von herausgehobener
Qualitat seien. Das Zeichen sei auch nicht mehrdeutig. Ahnliche Voreintragungen

konnten ebenso wenig zu einer Eintragung des Anmeldezeichens fihren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das
Wort ,Golden“ kdnne von den Verkehrskreisen als Farb- oder Qualitatsangabe
verstanden werden. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sei ihm nicht jegliche Unter-
scheidungskraft abzusprechen. Zudem sei die blof3 mittelbare oder abstrakte An-
preisung der Qualitat einer Ware keine unmittelbare Beschreibung ihrer charakte-
ristischen Eigenschaften. Auf dem Gebiet der beanspruchten Getranke sei die
Farbe der Ware keine wesentliche oder fur den Verkehr bedeutende Produktei-
genschaft, fur die ein Freihaltebedirfnis gemafll 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-
stehe. Auf die Farbe der Getranke werde im Verkehr nicht besonders hingewie-
sen. Soweit diese in Glasflaschen abgeflllt wirden, sei deren Farbe sowieso of-
fensichtlich. Im Ubrigen seien alle beanspruchten Waren nicht golden im Sinn von
,goldfarben®, da es keine Getranke mit der Farbe des Edelmetalls Gold gebe. Fer-
ner sei der Bezeichnung ,Golden” vom Bundespatentgericht in der Vergangenheit

mehrfach die erforderliche Unterscheidungskraft zuerkannt worden.

Auf entsprechenden Hinweis des erkennenden Senats mit Schreiben vom
25. November 2015 und vom 13. Juni 2016, denen zahlreiche Recherchebelege
beigefligt waren (Anlagenkonvolute 1 bis 9, Bl. 33 — 48 und 63 — 77 GA), hat die
Beschwerdefuihrerin das Warenverzeichnis eingeschrankt auf die Waren:

,Mineralwasser, kohlensaurehaltige Wasser, alkoholfreie Getranke, namlich
farblose Limonaden, Cola-Getrdnke, Tonic Water, Bitter Lemon, Lit-
schischorle, roter Kinderpunsch, schwarzer und roter Johannis-
beersaft/schorle, Melonensaft, Melonensaftschorle, Tomatensaft, roter

Traubensaft, rote Traubensaftschorle, Rhabarbersaft, Rhabarbersaft-



schorle, Bananennektar, Erdbeersaft, Erdbeersaftschorle, Kirschsatft,
Kirschsaftschorle, Sauerkirschsaft, Sauerkirschsaftschorle, Himbeersatft,
Himbeersaftschorle, Blutorangensaft, Blut-orangensaftschorle, Birnennek-
tar, Heidelbeersaft, Heidelbeersaftschorle, Kiwisaft, Kiwisaftschorle, Cran-
berrysaft, Cranberrysaftschorle, Limettensaft, Limettensaftschorle, Aroni-
asaft, Aroniasaftschorle, Granatapfelsaft, Granatapfelsaftschorle, Gojisatft,
Gojisaftschorle, Brombeersaft, Brombeersaftschorle, Pflaumensaft, Pflau-
mensaftschorle, Zwetschgensaft, Zwetschgensaftschorle, Guavensaft, Gu-

avensaftschorle, Feigensaft und Feigensaftschorle®.

Sie beantragt sinngeman,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 32 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 5. August 2014 und vom
5. Mai 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und, soweit dartiber nach Beschrankung des Dienst-
leistungsverzeichnisses durch den Anmelder noch zu entscheiden ist, auch be-
grindet. Der Eintragung des Anmeldezeichens fur die verbleibenden Waren ste-
hen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen nicht
an Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen

als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Wa-



ren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unter-
scheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat];
BGH, Beschl. v. 31. Mai 2016 — | ZB 39/15 Rdnr. 9 — OUl; GRUR 2015, 173, 174
Rdnr. 15 — for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for you). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrtindet, ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede
auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu
Uberwinden (BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for you). Ebenso ist zu bertcksichti-
gen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit
mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428
Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 — OUI; a. a. O. Rdnr. 16 — for you).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verstdndigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 -
Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder wenn diese
aus gebréauchlichen Woértern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer

bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer



entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 — OUI; GRUR
2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Dartber hinaus besitzen keine
Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen,
welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar be-
treffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird
und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschépfen (BGH GRUR
2014, 1204 Rdnr. 12 - DusseldorfCongress). Hierfur reicht es aus, dass ein Wort-
zeichen, selbst wenn es bislang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche
Neuschopfung handelt, in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal die-
ser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146
Rdnr. 32 - DOUBLEMINT).

2. Diesen Anforderungen gentgt das Wortzeichen ,Golden®, weil es weder
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen
beschreibenden Bezug zu den noch beschwerdegegenstandlichen Waren der
Klasse 32 aufweist.

a) Bei den hier angesprochenen breiten Verkehrskreisen handelt es sich um die

Verbraucher und den Getrankefachhandel.

b) Das Anmeldezeichen besteht lediglich aus dem Adjektiv ,Golden®, das nach
der Recherche des Senats im Getrankebereich sowohl als Farbangabe als auch

als anpreisender Hinweis auf die Qualitat der Ware verwendet wird.

aa) Nachdem die Beschwerdeflhrerin das Verzeichnis der beanspruchten Wa-
ren auf konkrete Getranke beschrankt hat, die keine goldene Farbe aufweisen
konnen, kann das Anmeldezeichen nicht mehr als rein beschreibender Hinweis

auf die Beschaffenheit der Ware verstanden werden.



bb) Die Recherche des Senats hat ergeben, dass das Wort ,Golden® zwar auch
als werbeulbliche Anpreisung, jedoch nie in Alleinstellung, sondern stets in Kombi-
nation mit weiteren Wortern oder eingebettet in einen Werbespruch verwendet
wird. Insofern besitzt das Anmeldezeichen eine gewisse Vagheit und Unbestimmt-

heit, die noch zu der erforderlichen Unterscheidungskraft fihrt.

3. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der noch

beschwerdegegenstandlichen Waren kann bei der angemeldeten Wortfolge auch

ein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Reker Schodel Dr. Nielsen

pro



