BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 584/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 020 255.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Januar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante sowie die Richter Schwarz
und Schell

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 23. September 2010 wird aufge-

hoben, soweit die Anmeldung fir die Waren

.Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse; Sani-
tarprodukte fur medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 ent-
halten); Pflaster, Verbandmaterial, Zahnflllmittel und Abdruck-
massen fur zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur
Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,
getrocknetes und gekochtes Obst und Gemise; Eier, Milch;
Speisetle und -fette; Milchpulver fir Nahrungszwecke, alkohol-
freie  Milchmischgetranke mit Gberwiegendem Milchanteil, ent-
rahmte Milch, Buttermilch, Sahne, auch mit Friichten, Butter und
Butterprodukte, Kase und Kaseprodukte, Diatmargarine; alle
vorgenannten Waren in Klasse 29 fr nichtmedizinische Zwecke;
Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und
Getreideprodukte; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren;
Speiseeis, Melassesirup; Getreidepraparate; Eiserzeugnisse;
Hefe, Hefepulver; Salz, Senf; Essig; Saucen (Wiuirzmittel); Ge-

wirze; Kihleis:*

zurlckgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Der Stichfeste

als Kennzeichnung fur die nachfolgend aufgefiihrten Waren der Klassen 5, 29 und
30

.Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse; Sani-
tarprodukte fir medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5
enthalten); diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke,
Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfullmittel und Abdruck-
massen fur zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur
Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;
diatetische Nahrungsmittel fir Kinder und Kranke fur medizinische
Zwecke; Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte;
konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemduse;
Gallerten (Gelees), Konfitiren, Kompotte; Eier, Milch und
Milchprodukte; Speisedle und -fette; Molkereiprodukte, soweit in
Klasse 29 enthalten; Milchpulver fir Nahrungszwecke, alkoholfreie
Milchmischgetranke mit tUberwiegendem Milchanteil, entrahmte
Milch, Buttermilch, Sahne, auch mit Frichten, Butter und
Butterprodukte, Kase und Kaseprodukte, Quark, Frichte- oder
Krauterquark, Joghurt, Frichte- oder Krauterjoghurt; diatetische
Nahrungsmittel fir Kinder und Kranke flr nichtmedizinische
Zwecke auf der Basis von Eiweien; Diatjoghurt, fettfreier
Speisequark und Diatmargarine; Dessertspeisen auf Milchbasis,

Dessertspeisen auf Buttermilchbasis, auch mit Friichten und/oder



Fruchtzubereitungen; Desserts aus Joghurt, Quark und Sahne,
auch mit Frichten und/oder Fruchtzubereitungen; Desserts auf
Basis von Friichten und/oder Fruchtzubereitungen; Bindemittel auf
Milchbasis fir heiBe und kalte Gerichte; Fruchtmus; alle
vorgenannten Waren in Klasse 29 fur nichtmedizinische Zwecke;
Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel;
Mehle und Getreideprodukte; Brot, feine Backwaren und
Konditorwaren; Speiseeis, Honig, Melassesirup; Getreidepra-
parate; Eiserzeugnisse; Hefe, Hefepulver; Salz, Senf; Essig;
Saucen (Wiurzmittel); Gewirze; Kuhleis; Puddings; Desserts, im
Wesentlichen bestehend aus Puddings; Desserts auf Basis von
Mousse; Desserts, im Wesentlichen bestehend aus Mousse;
Mousse au Chocolat; Bindemittel fir heil3e und kalte Gerichte auf

Basis von Mehl und Getreidepréaparaten®.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach §8 Abs.2 Nr.1 und 2 MarkenG zurlickgewiesen. Zur Be-
grindung wurde sinngemal ausgefihrt, die Wortfolge ,Der Stichfeste” werde vom
Verkehr lediglich als beschreibender Hinweis auf die Konsistenz der bean-
spruchten Produkte, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Die
Anmeldemarke weise deshalb nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf und
sei zudem als produktbeschreibende Sachangabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

von der Eintragung ausgeschlossen.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Zu den von
der Markenstelle geltend gemachten Schutzhindernissen hat sie —wie auch

bereits im patentamtlichen Verfahren — keine Stellung genommen.



Die Beschwerdeflhrerin beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 29 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2009

aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist insoweit teilweise begriindet, als der beantragten
Eintragung der Marke fir die im Tenor genannten Waren keine Schutzhindernisse
entgegenstehen. Im Ubrigen ist die Marke jedoch von der Eintragung aus-
geschlossen, weil ihr insoweit fur die beschwerdegegenstandlichen Anmelde-
waren jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft i.S.v. von 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG bedeutet die
Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch
von denen anderer Anbieter flr den Verkehr unterscheidbar zu machen (vgl. BGH
GRUR 2009, 778, Rdn. 11 — Willkommen im Leben). Kann eine angemeldete
Marke diese Herkunftsfunktion nicht erfullen, widerspricht es dem Allgemein-
interesse, das Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines
Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft
zu entziehen. Wortmarken sind insbesondere dann nach 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen fur die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsgehalt zugeordnet werden kann, so dass der Verkehr sie nur als
Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art auffasst (vgl. BGH WRP 2010,
891, Rdn. 13 — hey!).



Mit dem Begriff ,stichfest* wird bei bestimmten Nahrungsmitteln eine spezielle
Produktkonsistenz bezeichnet, die fest genug ist, um —im Gegensatz zu flissigen
oder cremigen Massen — etwa mit einem Lo6ffel oder einer Gabel ausgestochen
werden zu kénnen. Speziell bei Joghurt- und Quarkprodukten hat beispielsweise
die Bakterienkonzentration Auswirkungen auf die Konsistenz bzw. die Stich-
festigkeit des Produkts, die Milchindustrie setzt zur Herstellung stichfester Pro-
dukte aber auch verschiedene Gelier- und Bindemittel ein, z. B. um Joghurt,
Pudding, Quark, Cremes oder Mousses ausreichend zu verdicken. Dement-
sprechend kann eine stichfeste Konsistenz auch bei diatetischen Erzeugnissen
und Nahrungsmitteln sowie bei Babykost ein relevantes Produktmerkmal dar-
stellen, ebenso wie bei Gallerten (Gelees), Konfitiren, Kompotten und Frucht-
musen. Auch bei Honig wird zwischen flissigen und stichfesten Varianten
unterschieden. Soweit mit der Anmeldung Bindemittel sowie Tapioka und Sago
(beides pflanzliche Verdickungs- und Bindemittel) beansprucht werden, handelt es
sich dabei um Produkte, die in der heimischen Kiiche regelmalig als sogenannte
Verfestigungsmittel verwendet werden, um etwa bei Sufl3speisen eine stichfeste
Konsistenz zu erreichen. Den vorliegend angesprochenen Endverbrauchern sind
diese Zusammenhéange gelaufig, weshalb davon auszugehen ist, dass sie die
angemeldete Wortfolge ,Der Stichfeste* ausschlie3lich als produktbezogene
Sachangabe auffassen werden, mit der schlagwortartig die Beschaffenheit der
fraglichen Nahrungsmittel beschrieben bzw. auf den Bestimmungszweck der
vorgenannten, konsistenzgebenden Produkte hingewiesen werden soll. Als be-
trieblichen Herkunftshinweis werden sie die Wortfolge im Hinblick auf die nicht im
Tenor aufgefuhrten Anmeldewaren dagegen nicht ansehen. In diesem Umfang ist
die angemeldete Marke deshalb nicht geeignet, die erforderliche Unterschei-

dungsfunktion geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszuiben.

2. Eine andere Beurteilung ergibt sich im Hinblick auf die im Tenor genannten
Waren. Insoweit weist die angemeldete Wortfolge weder einen unmittelbar be-
schreibenden Bedeutungsgehalt auf noch bezieht sie sich auf Umstande, durch

die ein enger beschreibender Bezug zu den fraglichen Produkten hergestellt wird.



Zwar konnen etliche dieser Waren (wie z. B. Verbandmaterial, Zahnfullmittel oder
Abdruckmassen) aus einem besonders widerstandsfahigen Material hergestellt
sein und eine dementsprechende ,Festigkeit* aufweisen, die Produkteigenschaft
.otichfestigkeit* bzw. der spezielle Terminus ,stichfest” spielt insoweit jedoch kei-
nerlei relevante Rolle. Dies gilt ebenso fir die im Tenor genannten Nah-
rungsmittel, die zum Teil durchaus eine kompakte Beschaffenheit aufweisen.
Diese Eigenschaft wird im Verkehr aber mit Begriffen wie etwa ,bissfest* oder
.Knusprig“ beschrieben, wahrend der Aspekt ,stichfest” bei diesen Produkten ohne
Bedeutung ist. Mangels Eignung zur Produktbeschreibung oder -anpreisung
dienen zu kdnnen, scheidet somit ein schutzwirdiges Allgemeininteresse an der
freien Verwendbarkeit der Wortfolge ,Der Stichfeste® nach §8 Abs.2 Nr. 2
MarkenG aus. Es sind zudem keine Anhaltspunkte daftr feststellbar, weshalb die
angesprochenen Verbraucher dem Wortzeichen bei einer brancheniblichen Ver-
wendung keine betriebliche Hinweiswirkung i.S.v. 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG
zuordnen sollten. Vielmehr ist die angemeldete Marke insoweit als hinreichend
unterscheidungskréaftig zu werten. Andere Schutzhindernisse nach 88 Abs. 2

MarkenG sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Somit war der angefochtene Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der im Tenor
genannten Waren aufzuheben und die weitergehende Beschwerde zurlickzu-
weisen. Diese Entscheidung konnte ohne mindliche Verhandlung entschieden
werden, da die Anmelderin keinen Antrag auf Durchfihrung einer mundlichen
Verhandlung gestellt hat und ein solcher Termin nach Ansicht des Senats auch
nicht sachdienlich war.

Klante Schwarz Schell

Me



