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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 36 371.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 14. Marz 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Schilke sowie der Richter Kraft und Reker

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der BeschluR der Mar-
kenstelle fur Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 17. November 1998 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die flr

die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherarti-

kel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhoélzer"

angemeldete Wortmarke

golden

wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemall 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, bei dem zur Ein-
tragung als Marke angemeldeten Wort handele es sich um eine allgemein be-
kannte Farbangabe, die zum einen als Hinweis auf die Gestaltung von Warenver-
packungen in Betracht komme und zum anderen unmittelbar die Beschaffenheit
der beanspruchten Waren beschreibe. Die Farbe "golden" spiele bei den Ver-
packungen der beanspruchten Waren und den Waren selbst eine wichtige Rolle.
Die Bezeichnung "golden” komme etwa in der Bezeichnung verschiedener gold-
gelber Virginiatabake vor, wie zB "Golden Cure", "Golden Harwest" oder "Golden

Wilt". Raucherartikel, wie zB Zigarettenetuis, Zigarettenspitzen oder Feuerzeuge



seien haufig aus goldfarbenen Materialien hergestellt. Zudem diene der Begriff
"golden” in der Werbung allgemein als Hinweis auf eine besondere Qualitat der
Waren. Es liege fur den Verkehr deshalb nahe, in dem Markenwort nur eine be-
schreibende Angabe zu sehen. Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen
von Farbbezeichnungen als Marke berufe, sei keine Vergleichbarkeit gegeben,
weil sich die eingetragenen Marken von der hier beanspruchten dadurch unter-
schieden, dal3 sie neben der Farbbezeichnung noch weitere Bestandteile enthiel-

ten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffas-
sung, der Verkehr werde die angemeldete Farbbezeichnung bei markenmalfiiger
Verwendung als solche und nicht nur als Angabe Uber die Farbe der Ware oder
der Verpackung verstehen. Es sei auf dem Gebiet der Tabakerzeugnisse und
Raucherartikel nicht tblich, auf die farbliche Gestaltung der Ware oder ihrer Ver-
packung besonders hinzuweisen, da es sich um Massenartikel handele. Ein Hin-
weis auf die Verpackungsfarbe sei auch Uberflissig, weil diese fur den Verkehr
keine wesentliche Eigenschaft der Ware sei. Die Farbe der Verpackung sei fur den
Kaufer zudem offensichtlich. Soweit die Markenstelle sich zur Stitzung ihrer
Rechtsauffassung auch darauf bezogen habe, dal3 der Begriff "golden" zur Be-
zeichnung einer besonderen Qualitat der Waren diene, kbnne hieraus die Schutz-
unfahigkeit nicht hergeleitet werden, weil es sich insoweit nicht um eine konkret
warenbeschreibende Angabe handele, sondern um eine solche, die sich in un-

deutlichen Anklangen erschopfe.

Die Anmelderin hat das Warenverzeichnis der Anmeldung beschrankt auf

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten; Streichhdl-

zer



und beantragt,

den BeschluR der Markenstelle 34 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 17. November 1998 aufzuheben.

Die zuldssige Beschwerde ist begriindet. Der Eintragung der angemeldeten
Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefuihrte Markenregi-
ster stehen die Schutzhindernisse des 8§ 8 MarkenG fir die im Warenverzeichnis

verbliebenen Waren nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich im Hinblick auf diese Waren nicht um
eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder
sonstiger Merkmale der Waren dienen kann (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Nach der
genannten Bestimmung sind zwar auch solche Angaben vom Markenschutz aus-
geschlossen, die noch nicht als beschreibende Angabe verwendet werden, sofern
sie gegenwartig fur eine solche Verwendung geeignet erscheinen (EuGH GRUR
1999, 723, 726 — Chiemsee). Die Zurtickweisung einer angemeldeten Wortmarke
gemal 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt jedoch voraus, daf3 es sich bei dieser um
eine konkret warenbezogene beschreibende Sachaussage handelt, die auf eine
bestimmte fur den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Ware selbst Bezug nimmt
(BGH GRUR 1998, 465, 467 — BONUS). Voraussetzung fur eine Schutzverweige-
rung ist ferner, daf3 der beschreibende Inhalt der als Wortmarke beanspruchten
Bezeichnung eindeutig ist (BGH MarkenR 1999, 400 f. - FUNFER).

Unter Zugrundelegung dieser rechtlichen Grundsatze kann nicht davon ausge-
gangen werden, daf die angemeldete Marke fur die nach der Einschrankung des
Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren zur Bezeichnung von deren Ei-
genschaften iSd § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann.



Die von der Markenstelle fur die Zuriickweisung der angemeldeten Marke ua an-
gefuhrte Begrindung, die Farbe "Gold" und damit auch die Bezeichnung "golden"
spielten bei Zigarettenverpackungen eine bedeutende Rolle, vermag die getrof-
fene Entscheidung schon deshalb nicht zu tragen, weil nach der oa Bestimmung
des Markengesetzes nur solche Woérter von der Eintragung ausgeschlossen sind,

die zur Bezeichnung von Eigenschaften der Ware selbst dienen kénnen.

Fur Tabake und Tabakerzeugnisse stellt die Bezeichnung "golden” in Alleinstel-
lung nach den dem Senat zur Verfigung stehenden Quellen keine Angabe Uber
die Beschaffenheit der Waren dar. Eine entsprechende Schlul3folgerung &3t sich
nicht aus den von der Markenstelle ermittelten Fachbezeichnungen ziehen; denn
bei den Bezeichnungen "Golden Cure", "Golden Harwest" und "Golden Wilt" han-
delt es sich um Gesamtbegriffe, die nur in den jeweiligen Wortverbindungen ihren
besonderen, beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen und deshalb nicht geeignet
sind, ein Freihaltungsbedurfnis an der deutschen wie auch englischen Farbbe-

zeichnung "golden” in Alleinstellung zu begrinden.

Tabake und Tabakerzeugnisse sind durchweg nicht golden, sondern bestehen all-
gemein aus helleren oder dunkleren braunlichen Tabaken, die bei Zigaretten von
einem weilRen Zigarettenpapier umhillt sind. Auch die Zigarettenfilter sind regel-
maf3ig nicht von goldener Farbe. Fir die Annahme, dal3 Zigaretten oder einzelne
ihrer Bestandteile kiinftig auch eine goldene Farbe aufweisen kdnnten, fehlt es an

hinreichenden tatsachlichen Anhaltspunkten.

Der Farbbezeichnung "golden" in Alleinstellung fehlt es auch an der fir eine Eig-
nung als warenbeschreibende Angabe erforderlichen Konkretheit und Eindeutig-
keit, weil der Verkehr ihr ohne die Hinzufiigung weiterer klarstellender Angaben

nicht entnehmen kann, was an den noch beanspruchten Waren golden sein soll.

Auch fur die Annahme der Markenstelle, die angemeldete Marke kdnne fur samtli-

che beanspruchten Waren als Hinweis auf deren Qualitat dienen, fehlen tatsé&chli-



che Anhaltspunkte, die geeignet waren, diese Behauptung zu tragen. Weder die
Markenstelle noch der Senat haben Feststellungen treffen kénnen, die einen
Schluf3 dahingehend zulieRen, dal3 die angemeldete Marke fur Tabake, Tabaker-
zeugnisse oder Streichhélzer als Qualitatsstufenbezeichnung verwendet wird. Der
Senat hat diesbezuglich bereits mit einem unveroffentlicht gebliebenen Beschlul
vom 18. Juni 1997 — 26 W (pat) 199/95 - zu der seinerzeit angemeldeten Marke
"GOLDEN AMERICAN CLASSIC" festgestellt, dal3 fur Tabakprodukte und nicht
aus Edelmetallen gefertigte Raucherartikel nicht mit der erforderlichen Sicherheit
davon ausgegangen werden kann, dafR mit dem Wort "GOLDEN" regelmaRig auf
eine besondere Qualitat der betreffenden Produkte hingewiesen wird. Neuere Er-
kenntnisse, die nunmehr eine davon abweichende Beurteilung der Schutzfahigkeit
der Bezeichnung "golden" gebieten oder Anhaltspunkte fur eine zukiinftige Ent-
wicklung dieser Bezeichnung zu einer konkret warenbeschreibenden Angabe fir

die malRgeblichen Waren geben kdénnten, liegen nicht vor.

Aber selbst dann, wenn mit der Markenstelle davon ausgegangen wuirde, dal die
Bezeichnung "golden™" auch als Qualitatshinweis verstanden werden kann, kénnte
dies eine Zurlckweisung der angemeldeten Marke gemafl 88 Abs.2 Nr.2
MarkenG nicht begriinden, weil fir den Verkehr ohne weitere klarstellende Zu-
satze dann letztlich weiterhin offen bliebe, ob "golden" als Farb- oder als Quali-
tatsangabe dienen soll. Auch insoweit ermangelt es der angemeldeten Marke fir
eine Verwendung als Sachangabe an der erforderlichen Konkretheit und Eindeu-
tigkeit iSd angefuhrten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (aaO — BONUS;
aaO — FUNFER).

Der angemeldeten Bezeichnung fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende
konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die angemeldeten

Waren eines Unternehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t



zu werden. Hierbei ist grundsatzlich von einem grof3ziigigen Mal3stab auszuge-
hen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. die Begrindung zum Entwurf des Marken-
rechtsreformgesetzes, BIPMZ 1994 Sonderheft S. 64). Kann einer Wortmarke kein
fur die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Be-
griffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein ge-
brauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom
Verkehr — etwa auch wegen einer beschreibenden Verwendung in der Werbung
(BGH WRP 1998, 495, 496 — Today) — stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafur,
dall einem als Marke verwendeten Wortzeichen jegliche Unterscheidungskraft
fehlt (BGH MarkenR 1999, 195, 197 — PREMIERE l1).

Die angemeldete Wortmarke "golden" weist, wie zu 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor-
stehend dargelegt wurde, in Bezug auf die von der Anmelderin nach Einschran-
kung des Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren in Alleinstellung, dh
ohne den Zusatz weiterer klarstellender Begriffe, keinen konkret beschreibenden
Begriffsinhalt auf. Erforderlich fir die Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft
wére zudem die Feststellung der Eindeutigkeit der beschreibenden Sachaussage,
da verschiedene Verstandnismoglichkeiten eines Wortes es in der Regel verbie-
ten, diesem jede Unterscheidungskraft abzusprechen (BGH BIPMZ 2000, 53, 54 f.
— FUNFER). Die Bezeichnung "golden" IaRt aber, wie auch von der Markenstelle
nicht in Abrede gestellt wird, sowohl ein Verstandnis als Farbangabe als auch als
Qualitatsbezeichnung zu.

Darlber hinaus fehlen auch sonstige tatséchliche Anhaltspunkte fur die Annahme,
dal3 das Wort "golden” bei einer markenmafRigen Verwendung nicht als betriebli-
cher Herkunftshinweis verstanden werden kénnte. Eine Verwendung in der Wer-
bung oder durch Mitbewerber der Anmelderin hat fur die beanspruchten Waren
weder die Markenstelle festgestellt noch der Senat ermitteln kénnen. In Ermange-

lung konkreter Tatsachen, die den Verkehr daran gewohnt haben kdnnten, die in



Alleinstellung nicht eindeutig und konkret warenbeschreibende Bezeichnung "gol-
den" auch bei einer Verwendung nach Art einer Marke nur noch als blol3e Sach-
angabe oder Warenanpreisung ohne Betriebs- bzw. Produktidentifizierungscha-
rakter zu verstehen, kommt eine Zurickweisung der angemeldeten Marke wegen
fehlender Unterscheidungskraft auf der Grundlage der vom BGH (aaO) aufge-

stellten Rechtsgrundsatze nicht in Betracht.

Umstande, die eine Zurtckweisung der angemeldeten Marke wegen weiterer

Schutzhindernisse iSd § 8 MarkenG rechtfertigen konnten, liegen ersichtlich nicht

Vvor.

Schilke Kraft Reker

pro



