BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 80/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 041 802.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. Méarz 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe

sowie der Richterin Dorn und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Der Markenanmelder hat nach vorangegangenen Beanstandungen der Marken-
stelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Septem-
ber 2010, 29. Oktober 2010 und 25. November 2010 mit am 18. Januar 2011

eingegangenem Schreiben die Wort-/Bildmarke

die in gruner Schrift auf gelbem Grund gehalten ist, zur Eintragung in das Register
fur die Ware ,Elektrischer Strom aus erneuerbaren Energien (kein Strom aus

fossilen Stoffen oder auf der Basis der Atomkraft)“ der Klasse 4 angemeldet.

Die Markenstelle hat durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Be-
schluss vom 20. Juli 2011 die Anmeldung zurtickgewiesen, weil die angemeldete
Marke von den Verkehrskreisen als Begriff der Werbesprache aufgefasst werde
und die beanspruchte Ware lediglich werbemaf3ig beschreibe, ohne auf ihre
betriebliche Herkunft hinzuweisen. Die angemeldete Marke sei deshalb nach § 8

Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete, am 26. August 2011 eingegangene
Erinnerung des Markenanmelders hat die Markenstelle durch einen Beamten des
hoheren Dienstes mit Beschluss vom 6. Juni 2012 zuriickgewiesen, weil der
angemeldeten Marke fir die angemeldete Ware jegliche Unterscheidungskraft
I.S.d. 88 Abs. 2 Nr.1 MarkenG fehle. Das angemeldete Zeichen wende sich



sowohl an Unternehmen als auch an Endverbraucher. Diese wirden in dem
Zeichen lediglich eine werbemallige Anpreisung, namlich die Herausstellung
besonderer Qualitat des hiermit bezeichneten Produkts sehen. Das sprachiblich
gebildete Anmeldezeichen sage lediglich aus, dass die so bezeichnete Ware
,Erstens gut®, also ,vor allem bzw. in erster Linie ,gut” sei. Der Verkehr werde in
diesem Zeichen lediglich den Beginn einer Aufzahlung der positiven Eigen-
schaften des Produkts erblicken. Denn es sei werbelblich, die Vorteile eines
Produkts im Wege einer Aufzahlung herauszustellen, wie zum Beispiel 1. gut,
2. gunstig, 3. 0kologisch, 4. regional usw. Sollte der Verkehr stattdessen das
Gesamtzeichen als ,Erster und ,gut” verstehen, werde er hierin ebenfalls nur die
Herausstellung besonderer Qualitat des bezeichneten Produktes erblicken, nam-
lich dass die Ware eine Spitzenstellung einnehmen wirde (,Erster®) und ,gut®, also
insbesondere von guter Qualitdt sei. Auch in diesem Fall fehle der Bezeichnung
die Unterscheidungskraft. Der vom Anmelder vorgebrachten Argumentation, ,gut®
stehe als Abkurzung fur ,grine Umwelttankstelle“ und werde so auch vom Verkehr
verstanden, kdonne nicht gefolgt werden, weil angesichts der klar im Vordergrund
stehenden Bedeutung von ,gut® als Wort der deutschen Alltagssprache nicht zu
erkennen sei, weshalb der Verkehr es hier als Abkurzung fur ,grine Umwelt-
tankstelle” verstehen solle. Doch selbst eine Mehrdeutigkeit der Wortbestandteile
kénne nicht zur Uberwindung des Schutzhindernisses der mangelnden Unter-
scheidungskraft fihren, da es nach der Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs ausreiche, dass ein beschreibender Begriffsgehalt vorliege, um die

Schutzfahigkeit zu verneinen.

Fir die beteiligten Verkehrskreise stehe deshalb der beschreibende Sinngehalt im
Vordergrund. Ein Herkunftshinweis kénne dem angemeldeten Zeichen hinsichtlich
der angemeldeten Ware nicht entnommen werden. Es sei unerheblich, ob der
Begriff vom Anmelder ,erfunden® und gegebenenfalls bisher nur von ihm benutzt
worden sei. Auch die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Marke sei nicht
geeignet, ihr das notwendige Mal3 an Unterscheidungskraft zu vermitteln. Diese

beschranke sich auf handelsibliche Druckschrifttypen ohne Verfremdung oder



charakteristische Merkmale in griner Farbe auf einem rechteckigen gelben
Hintergrund. Die Gestaltung sei werbetblich, die verwendeten Stilmittel seien von
einfachster Art und wirden sich in schlichten Elementen, namlich Verwendung
einer Standardschrift, einer einfachen geometrischen Form und der Farben Gelb
und Grun erschopfen. Die verwendeten Farben wirden zudem in der relevanten
Branche als Hinweis auf dkologische Herstellung (Grun) und die Sonne (Gelb)
inflationar oft verwendet und seien daher werbelblich. Insofern hebe sich die
graphische Gestaltung der angemeldeten Marke nicht von dem Ublichen
werbegraphischen Standard ab. Solche schlichten und gangigen Mittel werbe-
mafiger Hervorhebung kénnten den angesprochenen Verkehrskreisen im opti-
schen Eindruck nicht die charakteristischen Merkmale bieten, die fur eine
herkunftshinweisende Funktion der Marke erforderlich waren. Ob dartber hinaus
auch das Eintragungshindernis des Freihaltebediirfnisses i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG gegeben sei, kdnne dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich der Markenanmelder mit seiner Beschwerde, mit der er
vorgetragen hat, das graphische Zeichen ,gut‘ bedeute ,grine, Umwelt, Tank-

stelle®. Der Begriff ,gut“ habe keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt.

Der Markenanmelder und Beschwerdeflihrer beantragt sinngemals,
die Beschlisse der Markenstelle vom 20.Juli2011 und
6. Juni 2012 aufzuheben.

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

Die nach 8§ 66 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zuléassige Beschwerde ist nicht
begrundet, weil der angemeldeten Marke flur die beanspruchte Ware ,Elektrischer

Strom aus erneuerbaren Energien (kein Strom aus fossilen Stoffen oder auf der



Basis der Atomkraft)” (Klasse 4) jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft i. S.d. §8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.
Die Hauptfunktion der Marke besteht namlich darin, die Ursprungsidentitat der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (st. Rspr., z. B.
BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis
begriindet, ist ein grof3zigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so
geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden.
Mafgeblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten), wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist. Wortmarken besitzen dann keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die mafigeblichen Verkehrskreise lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Worter und
Wortfolgen sind insbesondere dann nicht unterscheidungskraftig, wenn sie aus-
schliel3lich als werbewirksame Anpreisungen, allgemeine Qualitatsversprechen
oder auch nur positiv besetzte Aussagen wirken. Dann nadmlich werden sie nicht
auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren bzw. Dienstleistungen

aufgefasst.



Unter Anwendung dieser Grundséatze fehlt der angemeldeten Marke fur die
beanspruchte Ware jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG.

Die angemeldete Wort-/Bildmarke

beschrankt sich auf eine allgemeine Anpreisung, die eine ohne Weiteres
verstandliche positiv besetzte Aussage enthalt. Die mit diesem Zeichen versehene
Ware soll erstens (,1.“), also vor allem ,gut® sein und damit eine besondere
Qualitat aufweisen. Der hier angesprochene Verkehr, namlich der Handel und der
normal informierte und angemessen aufmerksame und verstandige Durchschnitts-
verbraucher, wird deshalb in der angemeldeten Marke lediglich eine allgemeine
werbliche Anpreisung der beanspruchten Ware erblicken, nicht aber einen Hinweis
auf die betriebliche Herkunft dieser Ware. Der angesprochene Verkehr versteht
die angemeldete Marke ausschlieBlich als werbewirksame Anpreisung einer
besonderen Qualitat der mit dem Zeichen gekennzeichneten Ware, nicht aber als
Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft.

Wie die Markenstelle in ihrem Erinnerungsbeschluss vom 6. Juni 2012 zutreffend

festgestellt hat, wird der Verkehr in der angemeldeten Marke

den Beginn einer Aufzéhlung der positiven Eigenschaften des mit diesen Zeichen

versehenen Produkts erblicken, weil eine solche Aufzéahlung eine in der Werbung



Ubliche Vorgehensweise ist. Auch aus diesem Grund fehlt der Marke die erfor-
derliche Unterscheidungskraft.

Ebenfalls zutreffend hat die Markenstelle erlautert, dass dann, wenn der Verkehr
die angemeldete Marke als ,Erster® und ,gut® verstehen sollte, sich das Ge-
samtzeichen ebenfalls in einer Werbeaussage erschopft, ohne auf die betriebliche
Herkunft der mit dem Zeichen versehenen Ware hinzuweisen. Denn insoweit
versteht der Verkehr das Zeichen dahin, dass die mit ihm gekennzeichnete Ware

eine Spitzenstellung einnimmt (,Erster) und von besonderer Qualitat (,gut®) ist.

Der Auffassung des Markenanmelders, der angesprochene Verkehr verstehe ,gut”
als ,grine Umwelttankstelle® kann nicht gefolgt werden. So weist der Duden
(http://lwww.duden.de/rechtschreibung/gut) dem Adjektiv ,gut® beispielsweise die
Bedeutungen ,von zufriedenstellender Qualitat, ohne nachteilige Eigenschaften
oder Mangel“ oder ,tadellos, anstandig“ zu. Ein ahnliches Ergebnis ergibt die
Suche bei dem Wortschatz der Universitat Leipzig (http://wortschatz.uni-leip-
zig.de/abfrage/). Dort werden als Synonyme fur das Adjektiv ,gut® beispielsweise
genannt ,anstandig, edel, einwandfrei, korrekt, solide, tuchtig, empfehlenswert,
hundertprozentig, trefflich oder unangreifbar‘. Die Bedeutung, die der Marken-
anmelder der Bezeichnung ,gut® beimisst, ist nicht erkennbar und kommt ihr nicht

ZU.

Im Gbrigen wirde selbst die mogliche Mehrdeutigkeit des Markenbestandteils ,gut”
fur sich gesehen noch nicht zwangslaufig zur Unterscheidungskraft des Ge-
samtzeichens fuhren, weil Unterscheidungskraft insbesondere mehrdeutigen Wer-
beaussagen auch dann fehlt, wenn diese jedenfalls einen unmittelbar beschrei-
benden Gehalt aufweisen. Denn der Verkehr fasst regelmafRig Angaben tber Art
und Eigenschaften der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen nicht gleichzeitig
auch als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft auf, worauf die Markenstelle in

ihrem Erinnerungsbeschluss vom 6. Juni 2012 bereits zutreffend hingewiesen hat.



Auch die graphische Ausgestaltung vermittelt der angemeldeten Kennzeichnung
keine Unterscheidungskraft. Zwar kann eine Wort-/Bildmarke, deren Wortbe-
standteil nicht unterscheidungskraftig ist, aufgrund der Gesamtgestaltung Uber
Unterscheidungskraft verfligen, wenn die graphischen Elemente ihrerseits cha-
rakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis
sieht. Einfache graphische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schrift-
bildes, an die sich der Verkehr durch haufige werbemaRige Verwendung gewéhnt
hat, reichen jedoch nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterschei-
dungskraftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu
verschaffen (BGH GRUR 2009, 954 Rn. 16 — Kinder Ill). Angesichts des glatt
beschreibenden Charakters des Wortbestandteils hatte es aber erheblicher ge-

stalterischer Elemente bedurft, um einen Herkunftshinweis zu vermitteln.

Insofern kommt - worauf die Markenstelle in ihrem Erinnerungsbeschluss vom
6. Juni 2012 mit Recht hingewiesen hat - der hier angemeldeten Marke weder
unter dem Gesichtspunkt ihrer graphischen Ausgestaltung noch ihrer Farbge-
staltung die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Denn ihre in handelsiblichen
Druckschrifttypen gehaltene graphische Ausgestaltung ohne Verfremdung ist
werbelblich und mit Stilmitteln einfachster Art gestaltet. Die Farbe Grin, in der die
Wortbezeichnung ,1. gut® gestaltet ist, weist auf die dkologische Herstellung der
beanspruchten Ware ,Elektrischer Strom aus erneuerbaren Energien (kein Strom
aus fossilen Stoffen oder auf der Basis der Atomkraft)“ hin. Die Hintergrundfarbe
Gelb verweist auf die Sonne. Beide Farben werden in der hier relevanten Branche

haufig verwendet und eignen sich deshalb nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die angemeldete Marke auch nach 8§ 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.



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 beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt warr,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend 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 Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten

schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Friehe Dorn Dr. Himmelmann

Me



