BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 508/15 Verkindet am
24. September 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die international reqistrierte Marke IR 1 151 600

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung am 24. September 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Schmid
beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die Bezeichnung

WAKE-UP

ist am 5. Januar 2013 unter der Nummer 1 151 600 als Marke international regis-

triert worden. Die Markeninhaberin begehrt in Bezug auf die Waren

Klasse 30: Coffee; instant coffee;

Schutz fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 30 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat der international registrierten Marke nach entsprechender Beanstan-
dung mit Beschluss vom 20. November 2014 den Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland verweigert. Nach Auffasung der Markenstelle fehlt der eingetragenen
Marke jegliche Unterscheidungskraft. Die dem englischen Grundwortschatz zure-
chenbare Wortkombination "WAKE-UP“ erschopfe sich in der sprachublichen
Aufforderung ,Wache auf”. Als solche werde sie von den angesprochenen End-
verbrauchern ohne weiteres als schlagwortartige und anpreisende Sachangabe
verstanden, die die belebende Wirkung der registrierten Waren herausstelle. Die
angesprochenen Verkehrskreise entnahmen der Marke daher keinen betrieblichen
Herkunftshinweis.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Die Schutz suchende
Marke verfuge Uber hinreichende Unterscheidungskraft. In der Bedeutung der Auf-
forderung ,WACH AUF* sei die Wortfolge nicht geeignet, Eigenschaften der bean-

spruchten Waren unmittelbar zu beschreiben. Auch ein sonstiger Sachbezug er-



gebe sich dabei allenfalls auf der Grundlage mehrerer Gedankenschritte. Ferner
konne die Marke auch in anderer Weise verstanden werden, inshesondere als
Infinitivform ,aufwachen, aufritteln®. Zudem werde Kaffee aufgrund veranderter
Gewohnheiten vorrangig als Genussmittel wahrgenommen, fir das die belebende
Wirkung von Koffein nicht im Vordergrund stehe. Insofern kénne die Aufforderung
,Wach auf auch darauf abzielen, sich diese veranderte Realitat bewusst zu ma-
chen und Kaffee als GenufRmittel zu konsumieren. Die Markeninhaberin weist fer-
ner darauf hin, dass die IR Marke u. a. in Osterreich Schutz genieRe und ver-

gleichbare andere Marken auch in Deutschland eingetragen worden seien.

Die Markeninhaberin, die ankiindigungsgemaf nicht an der mundlichen Verhand-

lung teilgenommen hat, hat schriftsatzlich sinngemaf beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 30 - Internationale
Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 20. November 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Markeninhaberin und den dbrigen Akteninhalt Be-

zug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet. Entgegen der Auffassung der
Markeninhaberin steht der Erstreckung des Schutzes der international registrierten
Marke IR 1 014774 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf
die beanspruchten Waren der Klasse 30 das Schutzhindernis der fehlenden Un-
terscheidungskraft entgegen, so dass die Markenstelle die Schutzerstreckung zu
Recht gemaf 88 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA i. V. m. Art. 6 B Nr. 2 quinquies PVU verweigert hat.



Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Wa-
ren und Dienstleistungen zu gewabhrleisten (vgl. u. a. EuUGH, GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 - Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH, GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH, GRUR 2004,
674 Rn. 86 - Postkantoor). Daruber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a.
aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die bean-
spruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger be-
schreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH,
FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der international re-
gistrierten Marke im Zusammenhang mit den registrierten Waren ,coffee, instant

coffee” die Unterscheidungskratft.

Der angesprochene Verkehr wird die englischsprachige Wortfolge ,WAKE-UP*
ohne weiteres, d. h. ohne Uberlegung oder relevanten Ubersetzungsaufwand und
ohne gedankliche Zwischenschritte, im Sinne von ,aufwachen® bzw. ,Wach auf®
erfassen. Wortfolgen aus einfachsten englischen Wértern sind auch im Inland ins-
besondere in der Produktwerbung derart prasent, dass der Verkehr mit der Bedeu-
tung solcher Begriffe vertraut ist. Im Zusammenhang mit den streitgegenstand-
lichen Waren wird der Verkehr diese Bezeichnung im Sinne einer werblich anprei-
sende Angabe dahingehend auffassen, dass diese Kaffeeprodukte insbesondere
am Morgen genossen werden kénnen, um das ,Aufwachen® zu erleichtern und

damit einen guten Start in den Tag zu unterstitzen.



,Kaffee” wird in vielfaltiger und umfangreicher Weise entsprechend als ,Wachma-
cher® (siehe die Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis im Ladungszusatz vom
13. August 2015) und zur Unterstitzung ,beim Aufwachen® (siehe Anlage 2 zum
Ladungszusatz) beschrieben, wobei auch nicht selten die englischen Begriffe

,wake up“ verwendet werden (siehe dazu Anlage 3).

Soweit die Anmelderin die Auffassung auf3ert, dass es mehrerer Gedankenschritte
bedirfe, um einen beschreibenden Zusammenhang zwischen der angemeldeten
Bezeichnung und den beanspruchten Produkten herzustellen, teilt der Senat diese
Auffassung nicht. Aufgrund der klaren Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung
und des beschreibenden Zusammenhangs zwischen dieser Bezeichnung und den
beanspruchten Produkten, namlich in Bezug auf Wirkungen und Eigenschaften,
bedarf es fur den malf3geblichen normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verstandigen Endverbraucher weder einer analysierenden Betrachtungsweise
noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen
der Bezeichnung und den Produkten zu erkennen und zu erfassen. Derart einfa-
che und auf der Hand liegende Zusammenhange kann der verstandige Verbrau-
cher ohne weiteres herstellen. In solchen schlagwortartigen Begriffen zur Be-
schaffenheit und zu den Wirkungen von Produkten wird er regelméf3ig keinen

Hinweis auf die betriebliche Herkunft entsprechender Produkte erkennen.

Soweit die Anmelderin auf identische bzw. vergleichbare Voreintragungen ver-
weist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung
des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die
Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BiolD; GRUR 2004, 674
Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Diet-
rich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Mar-
kenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 -
Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwir-
kung gegeben ist (vgl. auch Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 58 und
Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung



Uber die Schutzfahigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das
Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach
standiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung fuhren. Das
Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenstandig zu prifen
und danach eine Entscheidung zu treffen. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte
Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen. Im Ubrigen ist darauf hin-
zuweisen, dass eine inhaltlich-argumentative Auseinandersetzung mit bloRen Ein-
tragungsentscheidungen nicht méglich ist, weil diese regelmafiig nicht begrindet

werden.

Die Beschwerde der Anmelderin war daher zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

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

1. das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung 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 Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Schmid

Hu



