BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 20/13 Verkindet am
1. Juli 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 003 825.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 1. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Am 29. Marz 2012 wurde die Wortfolge

DAS GRUNE WUNDER

als Wortmarke fur die folgenden Waren zur Eintragung in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Markenregister angemeldet:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs-
und Schleifmittel; Seifen; biologisch abbaubare Reini-

gungsflussigkeiten;

Klasse 21: Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus
Edelmetall oder plattiert); Eimer aus Blech, Aluminium,
Kunststoff oder aus anderen Materialien; kleine handbe-
tatigte Gerate fur Haushalt und Kiche; Kamme und
Schwamme; Birsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putz-
zeug; Putz- und Reinigungsgerate; kleine handbetatigte
Gerate zum Putzen und Reinigen von Haushalt und Ku-

che; Putz- und Reinigungsttcher.

Mit Erstbeschluss vom 1. Oktober 2012 hat die Markenstelle fir Klasse 3 des
DPMA die unter Nr. 30 2012 003 825.5 gefuhrte Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, vollstandig zuriickgewiesen, auf
die Erinnerung der Anmelderin hin hat die Markenstelle mit weiterem Beschluss
vom 28. Februar 2013 die Zurlckweisung mit Ausnahme der Waren ,Eimer aus
Blech, Aluminium, Kunststoff oder aus anderen Materialien; Kamme und

Schwamme; Bursten (mit Ausnahme von Pinseln)“ bestéatigt.



Zur Begrundung wurde u. a. ausgefuihrt, der angemeldeten, spruchartigen Wort-
folge fehle es hinsichtlich der zurtickgewiesenen Waren an Unterscheidungskraft.
Das Zeichen setze sich aus den allgemein verstéandlichen Wortbestandteilen
,DAS* (= Artikel), ,GRUNE“ (= von griner Farbe oder auch dem Umweltschutz
verpflichtet, ihn fordernd: ,grune Produkte®) und ,WUNDER" (= etw., was in seiner
Art, durch sein MaR an Vollkommenheit das Gewohnte, Ubliche so weit libertrifft,
dass es grol3e Bewunderung, groRes Staunen erregt), sprachiblich zusammen.
Der Begriff ,grin“ werde mittlerweile nicht nur im Sinne der Farbe Griin, sondern
auch umfassend in der Bedeutung ,umweltfreundlich, 6kologisch® verwendet und
verstanden und stelle in dieser Bedeutung auch ein Werbeschlagwort dar. Dem
Begriff ,Wunder komme hier die Bedeutung einer Qualitatsberihmung zu, er
werde in der Werbesprache dazu verwendet, um etwas als ,besonders, aulerge-
wohnlich“ herauszustellen. Die Angabe sei insgesamt geeignet, nach Art eines
werblich anpreisenden Sachhinweises auf ein umweltfreundliches Wundermittel-

produkt oder auf ein Wundermittelprodukt von griiner Farbe hinzuweisen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie halt die Angabe fur unterscheidungskréftig, insbesondere kénne der Wortfolge
,DAS GRUNE WUNDER* auch in Bezug auf die von der Teilzuriickweisung er-
fassten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Gehalt oder enger
beschreibender Bezug enthommen werden, jedenfalls sei dazu mehr als ein ge-
danklicher Schritt erforderlich. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Sach-
aussage im Sinne von ,umweltfreundliche, mit geheimnisvollen/ erstaunlichen Ei-
genschaften versehene Ware® lasse sich nicht unmittelbar und ohne weiteres

Nachdenken erschlielRen.



Die in der mundlichen Verhandlung nicht erschienene Anmelderin hat mit der Be-

schwerdeschrift sinngeman beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 3 vom 1. Okto-
ber 2012 und vom 28. Februar 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet, weil einer Eintragung der angemel-
deten Marke beztiglich der beschwerdegegenstandlichen Waren, namlich ,Wasch-
und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; biolo-
gisch abbaubare Reinigungsflussigkeiten® (Klasse 3) und ,,Gerate und Behélter fir
Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); kleine handbetétigte Ge-
rate fur Haushalt und Kiche; Putzzeug; Putz- und Reinigungsgeréate; kleine hand-
betatigte Gerate zum Putzen und Reinigen von Haushalt und Kiche; Putz- und
Reinigungstucher® (Klasse 21), jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach

8§ 37 Abs. 1 MarkenG insoweit zurtickgewiesen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewéhrleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004,
428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor
ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EUGH GRUR 2003, 604,
608 [Tz. 60] - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch un-

mittelbare oder tatsachliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloR3e



potentielle Beeintrachtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl.
Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen
Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Keine Unterschei-
dungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006,
850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkan-
toor). Daruiber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen An-
gaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger be-
schreibender Bezug zu dem Dbetreffenden Produkt hergestellt wird
(BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist
mafigeblich auf die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzu-
stellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung fin-
den oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsver-
brauchers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen an (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Bei der Beurteilung des
Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrs-
verstandnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH
GRUR 2013, 1143, Tz. 15 — Aus Akten werden Fakten).

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenanmeldung unterlie-
gen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraus-
setzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein
Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrge-
nommen wird, - flr sich gesehen - nicht aus, um die fur die Schutzfahigkeit erfor-
derliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228,
Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass
schlagwortartige Wortfolgen einen selbstandig kennzeichnenden Bestandteil ent-

halten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Uberschuss



aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann
selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Wer-
beslogan aufgefasst wird, deren Schutzfahigkeit in Betracht kommen, sofern sie
zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228,
Tz.45 -VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei
schlagwortartigen  Wortfolgen die fur die Schutzfahigkeit erforderliche
Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien
auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug zu den jeweils konkret
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang
ist auch zu berucksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen
Wortfolgen regelméRig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine
bloe Werbefunktion austiben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualitat der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die
Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich
von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029
Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Ausgehend von diesen Grundsatzen ist die angemeldete Bezeichnung als betrieb-
licher Herkunftshinweis hinsichtlich samtlicher beschwerdegegenstandlicher
Waren ungeeignet. Wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, besitzt
die Wortfolge ,DAS GRUNE WUNDER* eine flr die angesprochenen Verkehrs-
kreise, die hier sowohl den Fachverkehr, also Industrie und Handel, als auch den
allgemeinen Endverbraucher umfassen, einen unmittelbar erkennbaren, rein
sachbezogenen Begriffsinhalt.

Das Wortelement ,GRUNE® wird nicht nur als Farbangabe, sondern auch als
schlagwortartiger Hinweis auf umweltschonende, 0kologisch einwandfreie Eigen-
schaften verwendet (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl.,
S. 757: ,grun“ = dem Umweltschutz verpflichtet, ihn foérdernd), insbesondere auch
fur Produkte im hier einschlagigen Warenbereich (vgl. die Beispiele in den Anla-

gen 1 — 3, Ubersandt mit Ladungsvfg. vom 5. Mai 2014). Das weitere Wortelement



~Vunder® ist als eine werbetbliche Anpreisung zu werten, mit der auf Uber das
Ubliche Mal3 hinausgehende und Uberraschende bzw. erstaunliche Eigenschaften
oder Wirkungen der entsprechenden Produkte hingewiesen wird (vgl. Anla-
gen 4 - 6, Ubersandt mit Ladungsvfg. vom 5. Mai 2014). Die von den beschwerde-
gegenstandlichen Waren angesprochenen, breiten Verkehrskreise verstehen die
Wortfolge ,DAS GRUNE WUNDER®, wenn ihnen diese im Zusammenhang mit
den vorgenannten Waren begegnet, somit als eine blof3e Sachangabe dahinge-
hend, dass diese Waren entweder grin gefarbt sind oder besonders umweltscho-
nend hergestellt oder verwendet oder entsorgt werden und zudem Uber qualitativ
besondere, Uber das normale Mal} hinausgehende, gleichsam ,wunderbare® Ei-

genschaften verflgen.

Ausgehend von diesem Bedeutungsinhalt werden die angesprochenen Verkehrs-
kreise die angemeldete Wortfolge als Ganzes in Bezug auf die beschwerdegegen-
stéandlichen Waren der Klassen 3 und 21, bei denen es sich im Wesentlichen um
Reinigungsmittel bzw. —utensilien sowie Gerate flr den Haushalt handelt, lediglich
als eine sloganartige, werbemaéafRige Anpreisung eines 6kologisch unbedenklichen
;SWundermittels® fir z. B. Reinigungsarbeiten im Haushalt auffassen, nicht aber als
betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Hierzu ist nach Uberzeugung des Se-
nates auch keine mehrere Gedankenschritte erfordernde, analysierende Betrach-
tungsweise erforderlich, vielmehr dréangt sich ein derartiges Verstandnis den vor-

genannten Verkehrskreisen geradezu auf.

2. Auf die Frage, ob zugleich die Voraussetzungen des zusatzlich erwahnten
Schutzhindernisses eines entgegenstehenden Freihaltebedirfnisses gem. 88
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen, kam es nicht entscheidungserheblich an, weil
einer Eintragung bereits das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegensteht.

3. Soweit die Anmelderin auf eine aus ihrer Sicht identische, frihere Eintragung

der angemeldeten Wortfolge verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beur-



teilung. Fruhere identische Eintragungen oder andere moglicherweise vergleich-
bare Voreintragungen sind zwar zu bertcksichtigen, vermogen aber keine fur den
zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl.
EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BiolD; GRUR
2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 - Henkel, BGH GRUR 2008,
1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 — Papaya; BPatG, B. v.
14.4.2014, Az. 24 W (pat) 519/12 - EXTRACOM). Dies folgt bereits daraus, dass
die bei der Feststellung der Unterscheidungskraft notwendig zu berlcksichtigende
Verkehrswahrnehmung nicht statisch ist, sondern stetigen Wandlungen unterwor-
fen ist, so dass die Beurteilung der Bestandteile der Marke am Beginn des vorhe-
rigen Jahrzehnts nicht mit derjenigen zum Zeitpunkt der neuerlichen Anmeldung
identisch sein muss. Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist
zudem keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung,
die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vor-

herigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,



4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevoll-

machtigten schriftlich einzulegen.

Metternich Dr. Schnurr Heimen

Bb



