BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 3/10 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 23. Dezember 2010

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 60 551.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 2. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2009 und vom
25. September 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmel-
dung in Bezug auf die folgenden Waren zurtickgewiesen wor-

den ist:

"Speisegelatine; Tapioka; Sago; feine Backwaren

(salzig); Dauerbackwaren (salzig)".

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Myfruit

ist fr eine Vielzahl von Waren der Klassen 29, 30 und 32 angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte die
Anmeldung mit Beschluss vom 29. Januar 2009 zun&chst vollumfanglich zurtick-
gewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle den Erstbe-
schluss mit Erinnerungsbeschluss vom 25. September 2009 teilweise aufgehoben,
und zwar soweit die Anmeldung in Bezug auf die Waren "Butter, Buttercreme,
Gemiuse (konserviert, gekocht, tiefgekuhlt), Margarine, Milch, Schlagsahne, Spei-



sefette, Speisetle, Speisetalg, Kaffee, Kaffeeersatzmittel, Zucker" zurtickgewiesen

worden war. Im Ubrigen ist die Erinnerung zuriickgewiesen worden.

Im Termin zur mundlichen Verhandlung am 2. Dezember 2010 hat die Anmelderin

die Anmeldung in Bezug auf die folgenden Waren zuriickgenommen:

"Frichte (konserviert, gekocht, tiefgekuhlt, kandiert oder in Al-
kohol); Frichtescheiben; Fruchtgelees; Fruchtmark; Fruchtsalat;
Obst (konserviert, gekocht, getrocknet, tiefgekihlt, kandiert); Obst-

salat; Rosinen."

Danach ist die Beschwerde noch in Bezug auf die folgenden Waren der
Klassen 29, 30 und 32 anhéangig:

"Brotaufstrich (fetthaltig), Erdnussbutter; Erdnisse (verarbeitet);
Gallerten fur Speisezwecke; Gelees fiur Speisezwecke; Joghurt;
Kakaobutter; Kefir; Kokosbutter; Kokosfett; Kokosnlsse (getrock-
net); Kokosol; Kompotte; Konfitiren; Mandeln (verarbeitet); Mar-
meladen; Milchgetranke und Milch-Mixgetranke mit Uberwiegen-
dem Milchanteil; Pulver auf Milchbasis fur die Zubereitung von
Milchgetranken; Milchprodukte; Molke; NiUsse (verarbeitet); Pflan-
zensafte fur die Kiche; Speisegelatine; Nahrungserganzungsmit-
tel fur nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweil3en, Fet-
ten, Fettsduren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit
in Klasse 29 enthalten; vorgenannte Waren der Klasse 29 auch
als diatetische Lebensmittel fr nichtmedizinische Zwecke;

Tee; Kakao; Pulver auf Kakaobasis fur die Zubereitung von Ka-
kaogetranken; Zuckerwaren; Tapioka; Sago; Schokolade; Schoko-
ladewaren; gefillte Schokolade; Pralinen; Schokoladenhohlkdrper

mit innenliegendem Spielzeug und/oder Kleinspielzeug; feine



Backwaren (suf und salzig) und Konditorwaren; Dauerbackwaren
(suf3 und salzig); sufRe Brotaufstriche, ndmlich Nuss-Nougat-Cre-
mes und Schokoladencremes; Speiseeis; Nahrungserganzungs-
mittel fir nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydra-
ten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit
in Klasse 30 enthalten; vorgenannte Waren der Klasse 30 auch
als diatetische Lebensmittel fir nichtmedizinische Zwecke;

alkoholfreie Getranke; Sirupe und andere Praparate fur die Zube-
reitung von Getranken; geeiste alkoholfreie Fruchtgetranke; isoto-

nische Getranke."

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Bezeichnung in Be-
zug auf die vorgenannten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8§ 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG). Die aus den englischsprachigen Begriffen "My" und "Fruit" zu-
sammengesetzte Bezeichnung werde von den angesprochenen Verkehrskreisen,
von denen jedenfalls ein erheblicher Teil aufgrund der Bekanntheit und Ver-
breitung der englischen Sprache und der haufigen Verwendung englischspra-
chiger Begriffe insbesondere in der Werbung das entsprechende Sprachverstan-
dnis hatte, ohne weiteres als "meine Frucht/mein Obst" bzw. "die Frucht/das Obst
fur mich" verstanden. In der Werbesprache sei es zudem ublich geworden, be-
schreibenden Substantiven mit dem Possessivpronomen "my" zu verbinden, so
z. B. "MyVideo" fur eine Website, Uber die jeder Internetnutzer seinen eigenen Vi-
deoclip ins Netz stellen kdnne, "MyHammer" fur ein Angebot von Handwerker-
Dienstleistungen im Internet, "My.FDP" als Kommunikationsplattform der gleich-

namigen Partei, oder "my-trainee.de" u. a. fir ein Angebot von Traineestellen.

Die angemeldete Bezeichnung enthalte einen deutlichen und unmissverstand-
lichen beschreibenden Aussagegehalt im Sinne einer Beschaffenheits- bzw. Be-
stimmungsangabe bezlglich der (Uberwiegenden Zahl der) beanspruchten Waren.

Die beanspruchten Waren stellten entweder selbst Friichte dar bzw. wirden aus


http://my-trainee.de

Frichten gewonnen oder aber enthielten Bestandteile von Friichten bzw. wiesen
Fruchtgeschmack auf. Dieser Sachbezug werde durch das Possessivpronomen
"My" nicht ausgeraumt, sondern im Gegenteil besonders hervorgehoben, da hier-
durch die Ware u. a. als speziell fir den Verbraucher bzw. seine Bedurfnisse be-
stimmt anpreist. Eine gewisse begriffliche Unschérfe, die die angemeldete Be-
zeichnung in Bezug auf bestimmte Waren aufweisen kdnne, stinde dem Ver-
standnis als blol3e Sachangabe nicht entgegen. Soweit sich die Anmelderin auf
vergleichbare Voreintragungen berufe, kdnnten daraus keine Rechte abgeleitet
werden. Nur in Bezug auf die Waren "Butter, Buttercreme, Gemuse (konserviert,
gekocht, tiefgeklhlt), Margarine, Milch, Schlagsahne, Speisefette, Speisedle,
Speisetalg, Kaffee, Kaffeeersatzmittel, Zucker" konne der angemeldeten Wortkom-
bination kein beschreibender Sachhinweis entnommen werden, da diese Waren
keinen Grund fir die Annahme bdéten, dass sie aus oder unter Verwendung von
Frichten zubereitet seien bzw. eine entsprechende Geschmacksrichtung aufwie-

sen.

Gegen die teilweise Zurtickweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde

der Anmelderin.

Sie beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 29.Januar 2009 und vom
25. September 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug
auf die noch streitgegenstandlichen Waren zurliickgewiesen wor-

den ist.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass die angemeldete Marke die erforderliche
Unterscheidungskraft aufweist, da die einzelnen Wortelemente auch hinsichtlich
der zuriickgewiesenen Waren nicht zur deren Beschreibung oder zur Beschrei-

bung von Merkmalen dieser Waren geeignet seien. Insbesondere bei "Schokola-



dewaren”, "Nuss-Nougat-Cremes", "Milchprodukten" oder "Dauerbackwaren” sei-
en Fruchte typischerweise keine Bestandteile und es bestehe auch keinen Grund
zu der Annahme, dass sie aus oder unter Verwendung von Frichten zubereitet
wirden oder eine entsprechende Geschmacksrichtung aufwiesen, zumal der Ver-
kehr Kennzeichen von Waren in der Form aufnehme, in der sie ihm entgegen-
traten und sie nicht begrifflich analysiere. Dies gelte auch in Bezug auf andere
Waren, die die Anmelderin noch beanspruche. In Bezug auf diese Waren weise
die angemeldete Marke keinen deutlichen und unmissverstandlichen begrifflichen
Aussagegehalt auf, sondern stelle lediglich eine die Eigenschaft der beanspruch-
ten Waren nicht konkret und objektiv bezeichnende indirekte Anspielung dar, die
auch aufgrund des Zusatzes "my" Raum fur eine analysierende Betrachtungs-

weise lasse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Gbrigen Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nur zu einem geringen Teil begriindet. Hinsicht-
lich der in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren ist kein Schutzhindernis nach den
88 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 3 MarkenG gegeben, so dass die angefochtenen
Beschlisse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren. Hinsichtlich der sonsti-
gen, von der Anmelderin noch beanspruchten Waren sind jedoch die Schutzhin-
dernisse des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und auch des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
erflllt, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurtickgewiesen
hat (8 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Gemall 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung aus-

geschlossen, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die



im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Her-
stellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruch-
ten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen dienen kdénnen. Der Zweck dieser Bestimmung be-
steht vor allem darin, beschreibende Angabe oder Zeichen vom marken-
rechtlichen Schutz auszuschlieRen, weil ihre Monopolisierung einem be-
rechtigten Bedurfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbar-
keit widerspricht, wobei bereits eine blol3e potentielle Beeintrachtigung der
wettbewerblichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Strébele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., 8 8, Rdnr. 222). Es genugt also, wenn die angemel-
dete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EUGH GRUR 1999,
723, Tz. 31- Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz. 56 — Postkantoor).

Fur die Eignung als beschreibende Angabe auf das Verstdndnis des Han-
dels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers als mafgebliche Verkehrskreise
abzustellen (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 — Chiemsee; GRUR 2006,
411, Tz. 24 — Matratzen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die
aktuellen Verhaltnisse in dem Bereich der einschlagigen Waren und Dienst-
leistungen an, jedoch ist auch die Berucksichtigung des Allgemeininteres-
ses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren kunftige
beschreibende Verwendung zu bertcksichtigen (vgl. EUGH GRUR 1999,
723, Tz. 35 — Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz.56 — Postkantoor). Ist die
Eignung der angemeldeten Marke fur die Beschreibung von Merkmalen der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintra-
gungsverbot des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen
oder sonstigen Nachweis voraus, ob und in welchem Umfang sie als be-
schreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird
(vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 30 — Chiemsee; GRUR 2004, 16, Tz. 32 —



DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674, Tz. 98 — Postkantoor; GRUR Int. 2008,
851, Tz. 46 — THE COFFEE STORE).

a)

b)

Der an englischsprachige Begriffe gewohnte Verkehr wird in der Be-
zeichnung "myfruit" ohne weiteres eine schlagwortartige Umschreibung
fur ein auf die Konsumenten zugeschnittenes Angebot an Friichten ver-
stehen. Denn der dem englischsprachigen Grundwortschatz zuzurech-
nende Bestandteil "fruit" bedeutet im Singular u. a. "Frucht" und ist zu-
gleich die Pluralform fur "Frichte" (Langenscheidts GroRworterbuch
Englisch Muret-Sanders, vollige Neubearb. 2001, S. 467; der Anmelde-
rin mit weiteren Belegen als Anlage zur Terminsladung tUbermittelt). Das
als Eingangszusatz vorangestellte Possessivpronomen "My" wird auch
in der deutschen Werbepraxis vielfach als Bezeichnung eines perso-
nalisierten Angebotes verwendet, das auf die Bedurfnisse des jeweili-
gen Kunden oder Konsumenten zugeschnitten ist, wie die weiteren, der
Anmelderin ebenfalls Ubermittelten Belege ergeben (vgl. Bl 21 -24
d. A).

Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht nicht nur sol-
chen Zeichen entgegen, die die jeweils beanspruchten Waren ihrer Art
nach unmittelbar beschreiben. Ausgeschlossen vom Markenschutz sind
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dariiber hinaus auch solche Angaben,
die zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren dienen
konnen. Vorliegend ist dies in Bezug auf solche Waren der Fall, bei de-
ren Herstellung Frichte als Bestandteil oder Zutat, insbesondere auch
als Geschmacksstoff in Betracht kommen kdnnen. Daher ist die Be-
zeichnung "Myfruit" in Bezug auf die vorliegend noch beanspruchten

Waren nicht schutzfahig wie folgt:



Bei den folgenden Waren

"Gallerten fir Speisezwecke; Gelees fur Speisezwecke;
Kompotte; Konfitiren; Marmeladen; Speiseeis; alkoholfreie
Getranke; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung
von Getranken; geeiste alkoholfreie Fruchtgetranke; isotoni-

sche Getranke"

sind Friichte Ubliche und typische Bestandteile und werden insbesondere als

geschmackgebende Zutat verwendet.

Soweit die Anmelderin einwendet, die Bezeichnung "Myfruit" habe in Bezug
auf Milchprodukte keine beschreibende Bedeutung, ist dem nicht zu folgen.
Denn Frichte und Fruchtzusatze werden z. B. in Fruchtjoghurt oder Milch-
Mixgetrdnken, die auch als Fertiggetranke vertrieben werden, als ge-
schmackgebende Zutat verwendet. Damit ist die Bezeichnung "Myfruit" auch

in Bezug auf die folgenden Waren nicht schutzfahig:

"Joghurt; Kefir; Milchgetranke und Milch-Mixgetranke mit
Uberwiegendem Milchanteil; Pulver auf Milchbasis fur die Zu-

bereitung von Milchgetranken; Milchprodukte; Molke."

Das gleiche gilt auch in Bezug auf Zucker- und Backwaren, wo z. B. kan-
dierte Frichte als Garnitur oder Fruchtzusatze bei der Zubereitung Ver-
wendung finden. Dies ist aber auch bei Schokolade und Schokoladen-
waren der Fall, wo geschmackgebende Fruchtzusatze bei der Herstellung
zugegeben werden (z. B. Schokoladen mit Orangengeschmack) oder
Schokoladenwaren mit Fruchtflllungen hergestellt werden. Auch bei Ka-
kaogetrdnken werden Fruchtzusatze verwendet, so z. B. bei einem - be-
sonders in Bezug auf Kinder als Zielgruppe vertriebenen - Kakaopulver mit

Erdbeergeschmack. Dann aber ist es naheliegend, davon auszugehen,
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dass auch weitere Schokoladenprodukte, die sich gerade auch an Kinder
als Zielgruppe richten, mit Fruchtzusatzen als weiterem Geschmackgeber
hergestellt werden. Daher ist die angemeldete Marke ferner in Bezug auf
die folgenden Waren nicht schutzfahig:

"Kakao; Pulver auf Kakaobasis fur die Zubereitung von Ka-
kaogetranken; Zuckerwaren; Schokolade; Schokoladewaren;
gefullte Schokolade; Pralinen; Schokoladenhohlkérper mit in-
nenliegendem Spielzeug und/oder Kleinspielzeug; feine
Backwaren (stf3) und Konditorwaren; Dauerbackwaren
(suRr)."

Aber auch, soweit es um die Waren

"Erdnussbutter; Erdnisse (verarbeitet); Kakaobutter; Kokos-
butter; Kokosfett; Kokosnisse (getrocknet); Kokosol; Man-
deln (verarbeitet); NUsse (verarbeitet); si3e Brotaufstriche,

namlich Nuss-Nougat-Cremes und Schokoladencremes”

geht, beschreibt die Bezeichnung "Myfruit® Merkmale dieser Waren, so
dass die angemeldete Marke auch insoweit nicht schutzfahig ist. Zum
einen konnen z. B. Erdnisse botanisch den (Hulsen-) Friichten zugerech-
net werden, zum anderen werden z. B. Kakaobohnen aus Samen des Ka-
kaobaums gewonnen, so dass insoweit durchaus von "Kakaofrichten" ge-
sprochen werden kann. Auch werden Nusse als einsamige Friichte, bei
denen die gesamte Fruchtwand holzig oder ledrig geworden ist, bezeich-
net. Nach alledem erscheint es angemessen, Frichte begrifflich nicht nur
als "Obst" aufzufassen, sondern auch Nusse dem Begriff "Frucht" bzw.
"Fruchte" zuzuordnen und von einem entsprechenden Verkehrsverstand-

nis auszugehen. Dann aber ist die Bezeichnung "Myfruit" auch in Bezug
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auf die 0. g. Waren eine beschreibende Sachangabe i.S.d. 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG.

Dies trifft auch auf die Waren

"Brotaufstrich (fetthaltig), Pflanzenséfte fur die Kiche;
Nahrungserganzungsmittel fur nichtmedizinische Zwecke
auf der Basis von Eiweil3en, Fetten, Fettsauren, unter Bei-
gabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,
entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29
enthalten; vorgenannte Waren der Klasse 29 auch als dia-
tetische Lebensmittel fir nichtmedizinische Zwecke; Tee;
Nahrungserganzungsmittel fir nichtmedizinische Zwecke
auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Bei-
gabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,
entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30

enthalten"

zu. "Fetthaltiger Brotaufstrich" kann Friichte enthalten, die auch bei der
Zubereitung von nicht-siiBen Brotaufstrichen als geschmackgebender
Zusatz verwendet werden (z. B. Apfel-Griebenschmalz). "Pflanzensafte
fur die Kiiche" kdbnnen aus oder mit Friichten hergestellt werden. "Tee"
wird mit vielfaltigen Fruchtzusatzen als "Frichtetee" angeboten.
Schlief3lich kbnnen die in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Nah-
rungserganzungsmittel ebenfalls mit Friichten oder Fruchtzusatzen her-

gestellt werden.

2. Da die Bezeichnung "Myfruit" Merkmale der in Ziffer 1 genannten Waren -
wie dort im einzelnen dargelegt - beschreibt, wird der Verkehr in dieser Be-

zeichnung auch keinen betrieblichen Herkunftshinweis fir diese Waren er-
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kennen. Daher steht der angemeldeten Marke insoweit auch das Schutzhin-
dernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Hinsichtlich der tbrigen, von der Anmelderin noch beanspruchten Waren,

namlich

"Speisegelatine; Tapioka; Sago; feine Backwaren (salzig); Dau-
erbackwaren (salzig)"

stellt die Bezeichnung "Myfruit" aber keinen diese Waren selbst oder Merk-
male dieser Waren beschreibende Sachangabe dar. Das Schutzhindernis
des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist insoweit nicht erfillt. Die Ware "Speisege-
latine™ wird zwar u. a. in Verbindung mit Frichten z. B. bei der Zubereitung
von SuRspeisen und Desserts verwendet, jedoch wird die "Speisegelatine”
selbst nicht aus oder unter Zugabe von Fruchten hergestellt. "Tapioka" und
"Sago" sind Starkemittel, die ebenfalls kein aus oder unter Zugabe von
Frichten hergestelltes Produkt darstellen. Auch bei salzigen Back- und Dau-
erbackwaren ist dies nicht der Fall. Mangels eines eindeutigen warenbe-
schreibenden Zusammenhangs kann der Bezeichnung "Myfruit" insoweit
auch nicht die Eignung abgesprochen werden, als betrieblicher Herkunftshin-
weis dienen zu kdnnen. Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

ist daher insoweit ebenfalls nicht gegeben.
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Nach alledem waren die angefochtenen Beschliisse im Umfang der Ziffer 1
des Tenors aufzuheben. Im Ubrigen war die Beschwerde jedoch zuriickzu-
weisen.

Knoll Merzbach Metternich

Hu



