BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 114/08 Verkindet am
17. Dezember 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 43 780.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 17. Dezember 2008 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.
Grinde

Die Anmelderin hat das Zeichen

M ARKTCAFE

als Bildmarke fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33
und 43 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle fir Klasse 43 hat die Anmeldung mit zwei Beschlissen, von
denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise zurickgewiesen,

namlich fur die folgenden Waren und Dienstleistungen:

.Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemduse;

Konfitiren, Kompotte; Milch und Milchprodukte;

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker; Kaffee-Ersatzmittel; Brot, feine

Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup;

land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; frisches Obst

und Gemluse;



Biere; Mineralwasser und kohlenséurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und

andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken,;

alkoholische Getréanke (ausgenommen Biere);

Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gasten*.

Die Markenstelle hat diese Teilzurickweisung ausschliel3lich damit begriindet,
dall dem angemeldeten Zeichen das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft i. S. v. 8§ 8 Abs. Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die Wortfolge ,Marktcafé”
sei sprachublich gebildet wie z. B. die Begriffe ,Marktplatz®, ,Marktbesucher®,
.Marktaufsicht®, ,Marktangebot oder ,Marktstrale“. Deswegen misse davon aus-
gegangen werden, dass die angesprochenen weitesten Verkehrskreise das
angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, fur die die Anmeldung zuriickgewiesen wurde, ohne weiteres als
Hinweis auf ein Café am Markt als Erbringungsstatte auffassen wirden und nicht
als Herkunftszeichen, mit dem auf die Herkunft der angebotenen Waren und
Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen im Unterschied zu anderen
Unternehmen hingewiesen wird. Es sei heute Ublich, in einer solchen Gaststatte
nicht mehr ausschlie3lich Kaffee, Tee und Kuchen anzubieten, sonder auch
kleinere Gerichte und ein umfassendes Getrankeangebot. So kénnten auch die
Dienstleistungen der Klasse 43 zusammen mit diesen Waren angeboten werden.

Auch die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens sei nicht dazu geeig-
net, fir das Zeichen selbstandig Unterscheidungskraft zu begrinden oder zur
Unterscheidungskraft mit beizutragen. Eine graphische Gestaltung kdnne nur
dann zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen, wenn sie durch eine

Verfremdung im Gesamteinruck der Marke den schutzunfahigen Charakter der



Ubrigen Markenbestandteile aufhebe und der malgeblichen Durchschnittsver-
braucher den Uberwiegenden Bildcharakter des Zeichens ohne analysierende
Betrachtungsweise auf den ersten Blick erkennen koénne. Das angemeldete
Zeichen wirde diese Voraussetzungen nicht erfillen, weil sich seine graphische
Gestaltung auf einfache und Ubliche graphischen Elemente beschréankte. Ange-
sichts des hohen technischen Standards der modernen Gebrauchstechnik bewege
sich die typographische Gestaltung des angemeldeten Zeichens im Rahmen
werbeublicher Gestaltungsformen und lasse keine Besonderheiten erkennen, die

zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft der Marke betragen kénnten.

Mit ithrer Beschwerde mochte die Anmelderin die Eintragung ihrer Anmeldung
auch im Umfang der Zuriickweisung durch die Markenstelle erreichen. Die

Anmelderin beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 43 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 18. April 2007 und vom 2. Juni 2008

aufzuheben.

Zur Begrindung hat die Anmelderin folgendes angefiihrt: Grundsatzlich misse
berticksichtigt werden, dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits durch jede noch so geringe Unter-
scheidungskraft ausgerdumt werde. Im Ubrigen werde einer Marke insbesondere
dann die Unterscheidungskraft abgesprochen, wenn es sich um eine Beschaffen-
heitsangabe zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt. Das
trafe auf die angemeldete Bildmarke jedoch nicht zu. Fur die fur diese Marke
beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei weder das angemeldete Bild noch
der Begriff ,Marktcafé“ eine unmittelbare Sachangabe. Soweit es fur die Schutz-
fahigkeit der angemeldeten Marke auch im Umfang ihrer Zuriickweisung uber-

haupt darauf ankommen, welcher Begriff mit dem Wort ,Marktcafé” vermittelt



werde, sei das Wort in jedem Fall mehrdeutig, weil mit dem Wort ,Markt* eine
Reihe verschiedener Begriffe ausgedrickt werden kdnnten: ,Markt“ im engeren
Sinne sei eine Veranstaltung an einem bestimmten Ort, an dem Waren regel-
mafig gehandelt oder getauscht werden. Im wirtschaftlichen Sinne sei ,Markt* der
reale oder virtuelle Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage und
aus unternehmerischer Sicht sei der Markt ein Absatzgebiet. ,Markt komme auch
als offizielle Bezeichnung fur eine Gemeinde vor und schlie3lich kbnne das Wort
auch eine Abkurzung fur den Begriff ,Supermarkt® verwandt werden, so dass

.Marktcafé" auch die Bedeutung eines ,Cafés im Supermarkt* annehmen kénne.

Auch ihre graphische Gestaltung mache die angemeldete Marke unterscheidungs-
kraftig. Die verwandte Schrifttype sei speziell fur diese Marke entwickelt worden.
Eine Verwendung dieses Schrifttyps durch Dritte sei der Anmelderin nicht bekannt
und sei ihr weder von der Markenstelle noch von dem erkennenden Senat im
Laufe des Verfahrens nachgewiesen worden. Anders als bei etablierten Schrift-
typen seien die verwandten Buchstaben trotz durchgehender Grol3schreibung
unterschiedlich grol3. Zu den Voraussetzungen, unter denen auch einfache graphi-
sche Mittel die Unterscheidungskraft einer Bildmarke ausmachen oder zu deren
Unterscheidungskraft beitragen kénnen, beruft sich die Anmelderin insbesondere
auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 2002,
32 W (pat) 48/01 - Deutschland heute (Zusammenfassung veréffentlicht bei PAVIS
PROMA).

Die zuléassige Beschwerde war in der Sache unbegrindet und musste deswegen
zurickgewiesen werden. Denn die Markenstelle hat in den angegriffenen
Beschlisse zu Recht festgestellt, dass einer Eintragung der angemeldeten Marke
im Umfang ihrer Zuriickweisung das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskrafti. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.



Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewoh-
nende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfal3ten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Unterschied
zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr., vgl. z. B.
BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice) und damit eine eindeutige betriebliche
Zuordnung dieser Waren und Dienstleistungen zu erméglichen. Der Européische
Gerichtshof hat fir den Bereich der registrierten Marken mehrfach die Herkunfts-
funktion als die entscheidende Hauptfunktion herausgehoben. Die Eintragung
einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist, den Verbraucher
klar und eindeutig den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu offenbaren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu
erfillen. Sonstige Funktionen einer Marke - insbesondere ihre Werbefunktion -
durfen daneben nur von nachrangiger, untergeordneter Bedeutung sein (vgl.
EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT).

Es trifft zu, dass - wie die Anmelderin hervorgehoben hat - einer Marke regelmafig
dann die Unterscheidungskraft abgesprochen wird, wenn sie sich in einer unmittel-
baren Sachangabe zu den fir sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen
erschopft. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, der der Unterscheidungskraft
eines Zeichens entgegenstehen kann. Schon deswegen nicht, weil diese restrik-
tive Auslegung dem 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Vergleich zu § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG den notwendigen eigenstandigen Anwendungsbereich absprechen wir-
de und das ware unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) und c) Markenrichtlinie,
deren Umsetzung die vorgenannten deutschen Vorschriften dienen. Sowohl der
Europaische Gerichtshof als auch der Bundesgerichthof haben folgerichtig aus-
dricklich festgestellt, dass auch nicht beschreibenden Angaben oder Zeichen die
Unterscheidungskraft fehlen kann (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 70, 86) -
Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 19) - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417,
419 - BerlinCard - und GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).



Die Anmelderin geht weiter fehl in der Annahme, dass es sich bei dem Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft um eine Art nachrangigem Ausnahme-
tatbestand handele, der bereits ausgeraumt wéare, sobald das in Frage stehende
Zeichen die geringstmogliche Unterscheidungskraft entfaltet. Dem steht die aus-
drickliche Forderung des Europaische Gerichtshof entgegen, wonach bei einer
Registermarke die Herkunftsfunktion klar und unmi3verstandlich im Vordergrund
stehen muss. Sonstige Funktionen einer Marke - insbesondere ihre Werbefunk-
tion - diurfen wie ausgefuhrt daneben nur von nachrangiger, untergeordneter
Bedeutung sein (vgl. noch einmal EuUGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) - DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Der EuGH hat weiter klargestellt, dass nur
merkliche oder erhebliche Unterschiede gegentber schutzunfahigen Angaben zur
Begrindung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft ausreichend sind. Eine
Reduzierung des Prifungsmalistabs Uber die Abgrenzung von Begriffen wie
.fehlende Unterscheidungskraft* und ,minimale Unterscheidungskraft* wurde da-
gegen abgelehnt (vgl. Strobele in Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 88
Rdn. 75 f. m. w. N.). Vielmehr kann nur dasjenige Zeichen eingetragen werden,

dessen Unterscheidungskraft sich eindeutig und unzweifelhaft feststellen Iaft.

Vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage und dieser Rechtsprechung
konnen die angegriffenen Beschlisse der Markenstelle nur bestatigt werden mit
der Feststellung, dass dem angemeldeten Zeichen das Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskrafti. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Das angemeldete Zeichen besteht aus dem Wort ,Marktcafé“, das durchgehend in
Versalien geschrieben ist und zwar in einer Schrifttype, fur die der Senat zugun-
sten der Anmelderin davon ausgeht, dass es sich dabei um eine erstmalige, indivi-

duelle Entwicklung speziell fir das angemeldete Zeichen handelt.



Das Wort ,Marktcafé“ kann fur die angesprochenen weitesten Verkehrskreise
schon deswegen nicht als markenrechtliches Herkunftszeichen in Erscheinung
treten, weil es als sprachibliche Wortkombination gebildet ist und sich auf den
ersten Blick als Hinweis auf den Erbringungsort fur die beschwerdegegenstand-
lichen Waren und Dienstleistungen darstellt, nicht dagegen als ein Hinweis auf das
Herkunftsunternehmen dieser Waren und Dienstleistungen im Unterschied zu
anderen Unternehmen. Dass das Wort ,Marktcafé“ sprachiblich gebildet ist und
es in Deutschland aul3erdem zahlreiche Gaststatten gibt, die eben diesen Begriff
in ihrem Namen fihren, weil sie an oder in einem Markt liegen oder diese Lage
zumindest ursprunglich hatten, hat die Anmelderin auch in der mindlichen Ver-
handlung nicht bestritten. Vielmehr hat die Anmelderin eingerdumt, dald der Begriff
ohne weiteres auch auf ein Café in einem Supermarkt hinweisen kénne. Eine
solche Deutung liegt auch deswegen nahe, weil inzwischen - und auch das hat die
Anmelderin nicht bestritten - gro3e Kaufhduser, sowohl allgemeine als auch
spezialisierte, dazu Ubergegangen sind, in ihren Geschéaftsraumen auch Gast-
statten aufzunehmen, die unter eigener oder fremder Regie stehen konnen. Ein
Beispiel dafur ist die Geschéftsidee, die die Anmelderin - wiederum unstreitig -
unter dem Zeichen ,Marktcafé“ umsetzt: Die Anmelderin betreibt u. a. im Vor-
kassenbereich einer bekannten Mdbelkette ,Marktcafés”, in denen sie frisch
geprel3te Safte, Kaffeespezialitdten, frisch belegte Broétchen und eine kleine Aus-
wahl warmer Speisen anbietet. Ein Marktcafé kann nicht nur die Bewirtung von
Gasten anbieten, sondern auch deren Beherbergung. Das folgt aus der seit
langem deutlich angewachsenen allgemeinen Reisetatigkeit deutscher und inter-
nationaler Gaste in Deutschland - beruflich wie privat - und der damit einher-
gegangenen deutlichen Verstarkung der Flexibilitat der Hotelerie und der ebenso
deutlichen Verbreiterung des gastronomischen Angebots. Heute kann ein Markt-
café immer noch eine Gaststétte sein, die an einem Markt liegt und neben Kaffee,
Tee und Kuchen allenfalls noch ein paar andere Getranke und ein paar kleine
warme Gerichte anbietet. Genausogut kann eines solche Gaststatte aber auch
Unterkilinfte anbieten und aul3erdem breit angelegte gastronomische Leistungen.



Jedenfalls wirde weder das eine noch das andere heute irgend jemanden

Uberraschen.

Der Ansatz der Anmelderin, dass mit dem Wort ,Markt* grundsatzlich ver-
schiedene Begriffe bezeichnet werden kénnen, fuhrt hier gleich aus mehreren
Grinden nicht weiter. Zum einen schon deswegen nicht, weil Gegenstand der
Prufung nicht das Wort ,Markt" ist, sondern die sprachubliche Wortkombination
.Marktcafé“, mit der im Deutschen ein Café am Markt, im Markt oder auch - wie
die Anmelderin zu Recht angesprochen hat - in einem Supermarkt, also in einem
Kaufhaus, bezeichnet werden kann. Zum anderen geht es im Zusammenhang mit
der Unterscheidungskraft nicht um die abstrakte Prifung, welche Bedeutungen ein
als Marke angemeldetes Wort tberhaupt annehmen kann, sondern nur um die
Frage, welche Bedeutung dieses Wort gerade im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen am ehesten annimmt, und im
Zusammenhang mit den beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleis-
tungen kann das Wort ,Marktcafé” auf den ersten Blick nur als ein Hinweis auf den
Erbringungsort fir eben diese Waren und Dienstleistungen aufgefasst werden.
Eine andere Bedeutung liegt nicht nahe und ist auch von der Anmelderin nicht

geltendgemacht worden.

Auch die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens ist nicht dazu geeig-
net, sei es selbstandig, sei es zusammen mit der begriffichen Bedeutung des
Wortes ,Marktcafé”, das Zeichen unterscheidungskréftig zu machen. Hier kann nur
wiederholt werden, was die Markenstelle in den angegriffenen Beschlissen zu
Recht festgestellt hat; dass namlich eine graphische Gestaltung nur dann zur
Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen kann, wenn sie durch eine
Verfremdung im Gesamteinruck der Marke den schutzunfahigen Charakter der
Ubrigen Markenbestandteile aufhebt und der mal3geblichen Durchschnittsver-
braucher den uberwiegenden Bildcharakter des Zeichens ohne analysierende
Betrachtungsweise auf den ersten Blick erkennen kann (vgl. BGH GRUR 2001,
1153 - antiKALK - und BPatG BIPMZ, 423, 425 - COOL-MINT). Das angemeldete
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Zeichen erflllt diese Voraussetzungen nicht, weil sich seine Gestaltung auf solche
graphischen Elemente beschrankt, die einfach und Ublich sind. Der Senat hat
zugunsten der Anmelderin unterstellt, dass die Schrifttype, in der das Wort
~MARKTCAFE" gehalten ist, speziell fur diese Marke entwickelt worden und in der
Summe ihrer graphischen Elemente einmalig ist. Gleichwohl entspricht diese Type
dem Ublichen. Wie zuletzt in der miindlichen Verhandlung mit Hilfe von vom Senat
beispielhaft beigezogener Fachliteratur belegt und von der Anmelderin auch nicht
bestritten, sind fest formatierte Schrifttypen, die - wie der angemeldete Schriftzug -
an Handschriften angelehnt sind, seit vielen Jahren in Deutschland etabliert.
Ublich sind auch Schrifttypen, die nur aus Versalien bestehen. Dies vorausge-
schickt, stellen sich die fir das angemeldete Zeichen entwickelten Versalien ein-
fach als eine weitere Type dieser Art dar. Auch die Strichfihrung in unter-
schiedlichen Breiten bleibt im Rahmen des Hergebrachten. Sie mag an Pinsel-
striche erinnern, kénnte aber ebensogut die Strichfihrung mit einem Filzstift
simulieren und beide Anmutungen konnen mit Hilfe der modernen Gebrauchs-
graphik ohne weiteres hergestellt werden. Es bleibt dabei, dass im Gesamt-
eindruck der Marke der registerrechtlich schutzunfahige Begriff ,MARKTCAFE" auf
den ersten Blick und eindeutig als das begriffiche Wesen und die nachstliegende
Bezeichnung flur das schriftbildliche Erscheinungsbild der Marke in Erscheinung
tritt.

Der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 2002, 32 W (pat) 48/01
- Deutschland heute - fuhrt in diesem Zusammenhang nicht weiter. Denn diese
Entscheidung ist noch vor den bereits zitierten Entscheidungen ergangen ist, in
denen der EuGH die ausdrickliche Forderung aufgestellt hat, dass bei Re-
gistermarken die Herkunftsfunktion klar und unmissverstandlich im Vordergrund
stehen muss und sonstige Funktionen einer Marke - insbesondere ihre Werbe-
funktion - eindeutig dahinter zurticktreten muissen. Abweichend von dieser - flr
alle Gerichte der Mitgliedstaaten der EU verbindlichen - Definition der Unter-
scheidungskraft geht der Beschluss des Bundespatentgerichts erkennbar noch

von einer inzwischen Uberholten deutschen Rechtsprechung aus, die auch noch
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die geringste Unterscheidungskraft fur die Eintragung einer Marke ausreichen liel3
und zwar unabhangig davon, ob diese geringe Unterscheidungskraft weiter

verunklart wurde durch weitere, ,sprechende” Funktionen der Marke.

Aus diesen Grinden musste die Beschwerde der Anmelderin als unbegriindet

zuruckgewiesen werden.

Stoppel Schell Werner

Me



