BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 538/12 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 23. November 2012

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 1 011 787

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 26. September 2012 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des

Richters am Landgericht Hermann

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach
vorangegangener Beanstandung vom 26. Februar 2012 mit Beschluss vom
12. April 2012 der international fur die Waren

KI. 33: Wines from Spain and Portugal (the Iberian Peninsula)

registrierten Marke IR 1 011 787 ,IBERICOS" den Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland vollstéandig verweigert. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, der
IR-Marke fehle fur die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft, sie
stelle eine freizuhaltende Angabe dar, weshalb gemald 88 119, 124, 113, 37,
8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 63" g pv/(J
der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern sei. Nach den
Grundséatzen u. a. der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (EuGH,
C-108/97 vom 4.05.99 - Chiemsee) zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Markenrechtsrichtli-
nie konne im vorliegenden Fall ein Freihaltebedirfnis an der angemeldeten geo-
graphischen Herkunftsangabe ,IBERICOS* hinsichtlich der beanspruchten Waren
nicht in Abrede gestellt werden. Die um Schutz nachsuchende Marke bestehe er-
kennbar aus der Angabe ,IBERICOS*, der mannlichen Pluralform von ,ibérico”
und deute auf die Iberische Halbinsel hin, weshalb die einzig im Vordergrund ste-
hende Aussage ,IBERICOS* als Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren



der Klasse 33, namlich ,Weine aus Spanien und Portugal (der Iberischen Halbin-
sel) naheliegend sei und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch in die-
sem Sinn verstanden werde, auch wenn die Angabe ,VINOS IBERICOS* sprach-
lich korrekt ware. Weiterhin fehle der IR-Marke ,IBERICOS" nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG auch jegliche Unterscheidungskraft, da im Hinblick auf den Aussage-
gehalt der Angabe ,IBERICOS" als geografische Herkunftsangabe die entschei-
dungserheblichen Verkehrskreise nicht in der Lage waren, das Zeichen in Verbin-
dung mit den beanspruchten Waren einem bestimmten Anbieter zuzuordnen (vgl.
Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8, Rdn. 42 i. V. m. Rdn. 107).

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie halt die um
Schutz nachsuchende Marke mit dem Argument fir unterscheidungskréftig, weil
sie die beanspruchten Waren aufgrund der grammatikalischen Fassung weder
unmittelbar beschreibe noch in einem engen sachlichen beschreibenden Bezug zu
ihnen stehe. Der angesprochene deutsche Durchschnittsverbraucher werde
.IBERICOS" keinen spezifischen Begriffsinhalt zuordnen. Ein Freihaltebedlrfnis
bestehe nicht. Die Anmelderin beruft sich auf Voreintragungen von ihrer Ansicht

nach vergleichbaren Drittzeichen. Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 aufzuheben und
der international registrierten Marke Schutz in der Bundesre-

publik Deutschland zu gewéhren.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, erweist sich jedoch als unbegriindet.
Die um Schutz nachsuchende Marke ist eine die beanspruchten Waren beschrei-
bende Angabe i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ihr fehlt auch das notwendige



Mindestmal an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Gemalf3 8§ 119,
124, 113, 37, 8Abs.2 Nr.1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA,
Art. 69"es B py/(J war ihr daher der beantragte Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland zu verweigern. Die zustandige Markenstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts hat dies in dem angegriffenen Beschluss zu Recht und mit Gber-
zeugender Begriindung festgestellt. Die von der Markeninhaberin dagegen in der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Argumente rechtfertigen keine andere
Beurteilung.

Das Markenwort ,IBERICOS" stellt eine freihaltungsbedtirftige geographische Her-
kunftsangabe i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Angesichts der damit in erster
Linie nahegelegten Assoziation ,Iberische Halbinsel* als Herkunftsort der bean-
spruchten Waren besteht ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit an der un-

gestorten Verwendung der Bezeichnung.

Denn wie der EUGH in Bezug auf geographische Herkunftsangaben ausdrticklich
hervorgehoben hat, setzt die Anwendung des Schutzhindernisses nicht voraus,
dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedirfnis besteht (EuGH
WRP 1999, 629, 633, Tz. 35 "Windsurfing Chiemsee"). Insoweit ist nicht nur die
Eintragung solcher geographischer Herkunftsangaben verboten, die Orte bezeich-
nen, welche von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Wa-
rengruppe in Verbindung gebracht werden. Vielmehr sind auch geographische
Bezeichnungen vom Markenschutz ausgeschlossen, die zukiinftig von Unterneh-
men als Herkunftsangaben verwendet werden kénnen (EuGH a.a.O., 632 f.,,
Tz. 29 ff.). Diese Eignung als Herkunftsangabe kommt insbesondere den Namen
bekannter Orte zu, bei denen nicht unwahrscheinlich ist, dass die beteiligten Ver-
kehrskreise eine Verbindung zu der betreffenden Warengruppe herstellen kénnen
(EuGH a. a. 0., 633, Tz. 32f1.). Eine derartige Beziehung zwischen den bean-
spruchten Waren und dem fraglichen Ort muss nicht notwendigerweise auf der
Herstellung der Waren in diesem Ort beruhen, sondern kann auch darin bestehen,
dass die Verbraucher eine sonstige Verbindung zwischen den Waren und dem Ort
herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknipfen (EuGH a. a. O.,
632 f., Tz. 26, 36). In Berlcksichtigung dieser malRgeblichen hdchstrichterlichen



Auslegungskriterien stellt die angemeldete geografische Bezeichnung eine frei-
haltungsbedurftige geographische Herkunftsangabe i. S.v. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG dar.

Soweit die Markenstelle ausgefihrt hat, dass es sich bei dem Wort ,IBERICOS*
um die mannliche Pluralform des Adjektivs ,ibérico“ handele und daher also mit
Jberische* zu Ubersetzen sei, ist dem die Anmelderin mit der Beschwerde nicht
entgegengetreten. Den insoweit zutreffenden Feststellungen der Markenstelle ist

deshalb vom Senat nichts hinzuzuftigen.

Wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend ausgefihrt hat, wird der Verkehr in dem
Zeichen damit allein einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus Spanien bzw.
von der iberischen Halbinsel sehen. Hiergegen uberzeugt der Hinweis der Anmel-
derin auf die grammatikalische Form als mannliches Pluraladjektiv, welches im
Spanischen allein nicht verwendet werde, nicht. Denn der angesprochene Ver-
braucherkreis wird entweder des Spanischen ausreichend maéachtig sein. Dann
wird er, wie die Markenstelle ausfiihrt, das Zeichen bei einer Benutzung im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren automatisch ohne Gedankenschritte
erganzen um das sprachlich notwendige Bezugsobjekt ,vinos®“. Die gegenteiligen
Ausfuhrungen der Anmelderin in der Beschwerde, wonach der spanisch spre-
chende Verbraucher nicht wisse, um welches Substantiv er ,iberisch* beim Anblick
einer Weinflasche ergénzen solle, sind nicht Uberzeugend. Soweit bei dem betei-
ligten Verkehrskreis nur geringe Spanischkenntnisse vorliegen, fihrt dies entge-
gen der Ansicht der Anmelderin gerade dazu, dass dem angesprochenen Ver-
braucher die grammatikalische Feinheit entgeht und der geographische Hinweis
JBERISCH* schon wegen der Ahnlichkeit mit dem Markenwort vordergriindig
wahrgenommen wird. Bei funktionsgemal3er Benutzung des Zeichens ist es dem
Verkehr sofort und ohne gedankliche Analyse klar und eindeutig erfassbar, dass
es sich bei den bezeichneten Weinen um ,jiberische* handelt.

Dartiber hinaus fehlt dem Zeichen auch jegliche Unterscheidungskraft. Unter-
scheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eignung einer
Marke, die mit ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem be-

stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fir den Ver-



kehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (EuGH GRUR 2003,
604, 608, Nr. 62 — Libertel; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO). Die
Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunfts-
funktion erfullen kann (EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Nr.51 - Arsenal Football
Club; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Kann sie dies
nicht, widerspricht es dem allgemeinen Interesse, das fragliche Zeichen durch
seine Eintragung in das Markenregister zu Gunsten eines Anmelders zu monopo-
lisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (EuGH
a. a. 0., Nr. 59 - EUROHYPO; a. a. O., Nr. 60 - Libertel).

Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zei-
chen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen.
Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie
sich auf Umstande beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (BGH a.a. O,,
Nr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsatzen hat die Markenstelle zutreffend
festgestellt, dass die um Schutz nachsuchende Marke im Zusammenhang mit den
in der Anmeldung aufgefiihrten Waren ungeeignet ist, diese von den Waren
anderer Unternehmen zu unterscheiden und damit die erforderliche
Herkunftsfunktion auszutiben, da es sich bei ihr um eine Angabe handelt, die le-
diglich die geographische Herkunft dieser Waren bezeichnet, und da sie von den
angesprochenen Verkehrskreisen auch nur in diesem beschreibenden Sinne ver-
standen wird, weil sie entgegen der Ansicht der Anmelderin keine begriffliche oder
sonstige sprachliche Besonderheit aufweist, die den Verkehr veranlassen konnte,

in ihr mehr als einen blof3en geographischen Herkunftshinweis zu sehen.



Auch die Berufung der Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Vorein-
tragungen kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, da selbst identische
Voreintragungen im Inland keinerlei verbindliche Bedeutung haben und es fir die
Frage der Eintragung einer angemeldeten Marke allein darauf ankommt, ob die
tatbestandlichen Voraussetzungen eines Schutzhindernisses gegeben sind (vgl.
u.a. EuGH GRUR, 667, Nr. 13 ff. - Bild.T-Online.de u. ZVS; BGH GRUR 2011,
230, Nr. 10 — SUPERGgirl). Die Prifung der angemeldeten Marke ist auch aus-
schlie8lich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011, 400,
Nr. 77 — Zahl 1000). Rechtliche Feststellungen zu anderen Markeneintragungen
sind daher weder geboten noch zuldssig. Die von der Anmelderin in der Be-
schwerdebegrindung angefihrten, angeblich vergleichbaren Voreintragungen
konnen deshalb fir die Entscheidung tber die Schutzfahigkeit der angemeldeten

Marke nicht beachtlich sein. Die Beschwerde konnte somit keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann
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