BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 568/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 019 468.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. Februar 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und
Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Anmeldung der Wortmarke

ALMOND

fur

.Bekleidungsstiicke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Girtel,
Hemden; Hosen; Jacken; Jerseybekleidung; Kapuzen; Mantel;
Oberbekleidungsstiicke; Overalls; Parkas; Pellerinen; Pullover;
Roécke; Sandalen; Schals; Schuhbeschlage; Schuhsohlen; Schuh-
vorderkappen; Slips; Socken; Stiefel; Stirnbander; Sportschuhe;
Strandschuhe; Strimpfe; Sweater; T-Shirts; Trikotkleidung; Tri-
kots; Unterbekleidungsstiicke; Fahrradschuhe; Schutzbeschlage;
Sportschuhe; Beschlage fur Fahrradschuhe; Knieschitzer [Sport-
artikel];  Ellbogenschiutzer [Sportartikel]; Schienbeinschitzer
[Sportartikel]; Brustpanzer [Sportartikel]; Fahrradunfallschutzbe-
kleidungsstucke [Sportartikel]*

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 29. Juni 2010 zurtickgewiesen. Das ist
damit begriindet, die angemeldete Marke bestehe im Hinblick auf die beanspruch-
ten Waren ausschlie3lich aus einer Angabe, die zur Bezeichnung der Beschaffen-
heit der Waren dienen kdnne und sei daher eine freihaltungsbedirftige Angabe im
Sinn des §8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieses Schutzhindernis betreffe alle be-
schreibenden Angaben und sei nicht auf unersetzliche Angaben beschrankt. Un-
erheblich sei zudem, ob die Angabe wesentliche oder nebenséachliche Eigen-
schaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreibe (Strébele/Hacker, Mar-
kenG, 9. Aufl., 8 8 Rn. 243 1.).



Die angemeldete Marke bestehe aus dem allgemein verstandlichen englischen
Wort ,almond®, welches mit ,Mandel” zu Ubersetzen sei und so eine bekannte ess-
bare Steinfrucht bezeichne. Der Begriff ,Almond* (bzw. ,Mandel*) habe sich auch
zu einer Farbbezeichnung entwickelt und stehe insbesondere auf dem Beklei-

dungssektor fir einen hellen beigen Farbton.

Auf dem hier zu beurteilenden Bekleidungssektor stelle die Farbe ein wesensbe-
stimmendes Merkmal dar, so dass Farbangaben jeglicher Art, auch Farbvarianten
oder -nuancen und insbesondere auch solche, die nicht standig in Gebrauch
seien, in hohem Mal3e freihaltebedurftig seien (vgl. BPatGE 33, 62 - Flamingo).
Insofern seien die Entscheidungen BPatG 26 W (pat) 57/99 - rot sowie BPatG
27 W (pat) 1/01 - redline, jeweils zu vollig anderen Waren, vorliegend nicht ein-
schlagig.

Nachdem es ublich sei, neben anderen Begriffen die Namen von Lebensmitteln,
insbesondere auch von Frichten, als Farbbezeichnungen zu verwenden, und der
angemeldete Begriff nachweislich warenbeschreibend verwendet werde, misse
es den Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben, ihre Produkte auch
mit dieser warenbeschreibenden Angabe bezeichnen zu kdnnen. Dabei sei es un-
erheblich, dass den Mitbewerbern fur die Bezeichnung weitere Angaben zur Ver-

fligung stiinden.

Auch die verschiedenen Verstandnismdglichkeiten anderten nichts an dem be-
schreibenden Charakter und fuhrten nicht zu einer schutzbegriindenden Mehrdeu-
tigkeit der Bezeichnung. Ein Zeichen sei bereits dann nicht schutzfahig, wenn es
in einer seiner moglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Ware be-
schreibe (vgl. EUGH MarkenR 2004, 450 - DOUBLEMINT).

Die hilfsweise beantragte Einschrédnkung des Warenverzeichnisses, sofern dies
Uberhaupt zulassig wére, durch den Zusatz ,unter Ausschluss von Waren mit ei-

nem hellen, beigen Farbton“ fihre zu keiner abweichenden Beurteilung. Ausnah-



mevermerke, die die unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren nur
insoweit vom Schutzumfang der Marke ausndhmen, als sie - so wie vorliegend -
ein bestimmtes Merkmal aufwiesen, fihrten zu einer nicht hinnehmbaren Rechts-
unsicherheit hinsichtlich des Schutzumfangs der Marke. Zum Einen konnte das
angesprochene Publikum zum gegenteiligen Schluss kommen, die so bezeichne-
ten Waren beinhalteten gerade das fragliche Merkmal. Des Weiteren konnten die
Mitbewerber veranlasst sein, bei der Beschreibung ihrer Erzeugnisse, welche die-
ses Merkmal (hier: diesen Farbton) aufwiesen, auf entsprechende beschreibende
Angaben zu verzichten, zumal es wirtschaftlich auch nicht nachvollziehbar sei,
dass Waren, die Ublicherweise in allen Farben und Farbkombinationen hergestellt

wulrden, vorliegend von einem bestimmten Farbton ausgenommen sein sollten.

Soweit sich die Anmelderin auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu
.Green” berufe, kbnne dies zu keiner anderen Beurteilung fiihren. Die Entschei-
dung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke sei keine Ermessensentscheidung (st.
Rspr. vgl. BGH GRUR 1989, 420 - KSUD; BPatG MarkenR 2007, 88 - Papaya;
Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 8 Rn. 25) und sei daher nicht auf der

Grundlage einer friheren Entscheidungspraxis zu treffen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, die sie entgegen ihrer Voran-
kindigung und auch nach entsprechender Aufforderung durch den Senat nicht

begriindet hat.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, ,ALMOND" bezeichne eine
Mandel oder einen Mandelbaum, sei aber keine Farbbezeichnung. Phantasievolle
Verwendungen von Wortern als Farbbezeichnungen machten diese nicht zu all-
gemeinen Farbtonangaben. Selbst Farbangaben, wie ,rot“, ,green” u. ., seien nur
dann beschreibend, wenn sie wesentliche Eigenschaften der Waren oder deren

Bestimmung betrafen.



Der Senat hat die Anmelderin auf die Beschlisse Az: 28 W (pat) 77/05 und
24 W (pat) 115/99 zu den als Farbangaben beurteilten Wértern ,Sabbia“ und ,Ca-
puccino® hingewiesen, um Begrindung der Beschwerde bis 25. Januar 2011 ge-
beten und angekindigt, danach ohne mindliche Verhandlung zu entscheiden.

Da die Anmelderin keine mundliche Verhandlung beantragt hat, kann Uber die Be-
schwerde ohne diese entschieden werden; der Senat halt sie nicht fur erforderlich.
Die Anmelderin hatte ausreichend Zeit, ihre am 23. Juli 2010 eingelegte Be-

schwerde zu begrinden und zu den Hinweisen des Senats Stellung zu nehmen.

Die Beschwerde ist zuldssig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Einer Registrie-
rung des angemeldeten Zeichens steht fir die versagten Waren aus dem Beklei-
dungsbereich 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wie die Markenstelle in dem
angefochtenen Beschluss zutreffend dargestellt hat. Auf diese Begriindung nimmt

der Senat Bezug, um Wiederholungen zu vermeiden.

Die angemeldete Marke unterliegt einem Freihaltungsbediirfnis im Sinn des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es nahe liegt, dass eine Farbangabe eine Merkmals-
bezeichnung fur Bekleidungsstiicke ist. ,Almond” ist, wie die Markenstelle bei-
spielhaft fur Wolle, Sportjacken, Unterwdsche, Damenkleider, Sandalen bzw.
Sandaletten und Schuhe belegt hat, eine als Farbangabe verwendete Bezeich-
nung. Insoweit beschreibt das Wort Eigenschaften der Produkte, die unter die

versagten Waren fallen.

8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die aus-
schlief3lich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung
einer Ware oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale von Waren dienen kdnnen.
Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient

dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche



Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unter-
nehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing
Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - Linde).

Eine Einschrankung auf Waren ,unter Ausschluss von Waren mit einem hellen,

beigen Farbton* fihrt vorliegend nicht zur Unterscheidungskratft.

Die Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist nicht zulas-
sig. Einschrankungen des Warenverzeichnisses stellen jeweils einen Teilverzicht
auf die angegriffene Marke im Sinn des 8§ 48 MarkenG dar. Eine Verzichtserkla-
rung, die ohne weiteres zum vollstandigen oder teilweisen Erléschen der Marke
fuhrt (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000, Az.: | ZB 62/98, GRUR 2001,
337, 338 - Easypress), kann nicht bedingt abgegeben werden (BGH GRUR 2008,
714 - idw; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8 48 Rn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
2. Aufl., § 48 Rn. 6).

Eine mundliche Verhandlung erscheint jedoch auch im Hinblick darauf nicht ge-

boten, dass die Einschrankung dort unwiderruflich erfolgen kénnte.

Die vorgesehene Beschrankung ist ndmlich nach Ansicht des Senats sachlich
nicht moglich. Nach den Vorgaben des Europaischen Gerichtshofs (vgl. EUGH
GRUR 2004, 674, 679 [Rz. 114 f.] - Postkantoor) kommt eine Einschrankung auf
Waren, die ein bestimmtes Merkmal nicht haben sollen, nicht in Betracht. Durch
die Beschrankung im Hinblick auf die farbliche Gestaltung werden keine aus sich
heraus gegeneinander abgrenzbare Waren, die auf dem Markt getrennt voneinan-

der gehandelt werden, ausgeschlossen.

Selbst eine zuldssige Einschrankung fuhrte nicht zu Unterscheidungskraft, da die
Verbraucher bei Bekleidung in anderen Farben als beige eher eine falsche Etiket-

tierung annehmen wuirden als an einen Herkunftshinweis zu denken.



Der von der Anmelderin zitierte Beschluss 26 W (pat) 57/99 betraf Tabakerzeug-
nisse und Raucherartikel, bei denen es nicht tblich ist, auf die farbliche Gestaltung
der Ware oder ihrer Verpackung besonders hinzuweisen. Die Farbbezeichnung
.rot“ in Alleinstellung ist dort auch fir warenbeschreibende Angabe nicht konkret
und eindeutig genug, weil ihr das Publikum nicht entnehmen kann, was an der
Ware ,Zigaretten” rot sein soll. Das ist bei Modeartikeln anders, da diese grund-
satzlich eine Farbe, wozu auch Weil3 und Schwarz gehdren, aufweisen und die
Verbraucher gezielt nach Artikeln in bestimmten Farben und Farbténen suchen.

Dr. Albrecht Kruppa Werner
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