BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 522/14 Verkiindet am
3. Februar 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 040 568.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 3. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am

Landgericht Dr. von Hartz

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 7. Marz 2014 aufgehoben.

Grinde

Das Wortzeichen

FRESHGUIDE

ist am 8. Juli 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Prospekte, Zeitschriften, Zeit-

schriften (Magazine);

Klasse 35: Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Verbrei-
tung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten,
Verteilung von Werbematerial (Flugblatter, Prospekte,

Drucksachen, Warenproben), Werbung;

Klasse 41: Online-Publikation von elektronischen Bilchern und

Zeitschriften

angemeldet worden.



Mit Beschluss vom 7. Marz 2014 hat die Markenstelle fur Klasse 16 die Anmel-
dung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zuriickgewiesen. Dem hier angesprochenen inlandischen Durchschnitts-
verbraucher sei die sprachtblich gebildete Zusammenstellung FRESHGUIDE im
Sinne von ,Frischefuhrer® verstandlich. Frische Nahrungsmittel wirden in opti-
scher, geschmacklicher wie gesundheitsfordernder Hinsicht als besonders positiv
wahrgenommen, so dass es Ziel sei, die Frische zeitlich zu verlangern. Fur die
Nahrungsmittelindustrie und Floristik sei Frische zudem ein beliebtes Werbeargu-
ment. Die beanspruchten Druckereierzeugnisse, Werbedienste und Online-Publi-
kationen schléssen die Werbung fur frische Produkte ein. Der Begriff sei damit zur
Beschreibung des Inhalts und des Gegenstands der angemeldeten Waren und
Dienstleistungen geeignet, namlich dass diese auf Werbung fur frische Produkte

ausgerichtet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit per Telefax am

2. Februar 2016 eingegangenem Schriftsatz - wie folgt - eingeschrank:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Prospekte, Zeitschriften, Zeit-
schriften (Magazine); alle vorgenannten Waren aus-

schlieflich im Zusammenhang mit Musik und dem
Thema Musik;

Klasse 35: Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Verbrei-
tung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten,
Verteilung von Werbematerial (Flugblatter, Prospekte,
Drucksachen, Warenproben), Werbung; alle vorge-

nannten Dienstleistungen ausschliellich im Zusam-

menhang mit Musik und dem Thema Musik;




Klasse 41: Online-Publikation von elektronischen Bichern und
Zeitschriften ausschlieRlich im Zusammenhang mit

Musik und dem Thema Musik.

Der Beschwerdefiuhrer stellt sinngemal den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 7. Marz 2014 aufzuheben.

Zu der mundlichen Verhandlung ist der Beschwerdefihrer — wie schriftsatzlich am

2. Februar 2016 angekundigt — nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde ist nach der Ein-
schréankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch den Anmelder
und Beschwerdefuhrer begriindet. Der Eintragung des angemeldeten Wortzei-
chens stehen keine Eintragungshindernisse gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG entgegen.

1. Dem Anmeldezeichen kommt fir die nunmehr noch beanspruchten Waren der
Klasse 16 sowie fur die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, die jeweils
ausschlie3lich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik bean-
sprucht werden, die erforderliche Unterscheidungskraft gemaf} § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zu.



a) Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet
und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unter-
nehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/HABM
[Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH
GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy;
GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1I; GRUR 2010, 935 Rn. 8
- Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik];
GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BiolD;
BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2008, 710 Rn. 12 -
VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-
gungshindernis begrindet, ist ein grol3zlgiger Mal3stab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt, um das Schutzhin-
dernis zu tUberwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 - for you; GRUR 2014,
565 Rn. 12 - smartbook). Ebenso ist zu berlcksichtigen, dass der Verkehr
ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysie-
renden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 -
Henkel, BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 -
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten An-
meldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und anderer-
seits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf
die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemes-

sen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fragli-



chen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411
Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH
WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vorder-
grund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH
GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 -
Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus ge-
brauchlichen Waortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872
Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOORY!). Darlber
hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschrei-
bender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer be-
schreibenden Angabe erschépfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - Dussel-
dorfCongress; a.a.O. Rn.16 -Gute Laune Drops; a.a.O. Rn.23 -
TOOORY). Hierfur reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bis-
lang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend
verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschdpfung han-
delt, in einer seiner mdglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und
Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn.32 -
DOUBLEMINT; 674 Rn.97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 -
BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch flr ein zu-
sammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach
diesen Vorgaben fur sich genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer
Sachangabe entfallt bei der Zusammenfliigung beschreibender Begriffe je-

doch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine



ungewohnliche Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe
wegfuhrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 -
Postkantoor; a.a. O. Rn. 39f. - BIOMILD; a.a.O. Rn. 28 - SAT 2; BGH,

a. a. O. - DusseldorfCongress).

b) Die angemeldete Wortkombination, die sich aus den englischen Begriffen
,FRESH* und ,GUIDE" zusammensetzt, vermag sowohl der inlandische
Fachverkehr als auch der inlandische Endabnehmer der maf3geblichen Wa-
ren und Dienstleistungen ohne weiteres in seinem Begriffsgehalt im Sinne

von ,Frischeflihrer/Frische-Ratgeber” zu erfassen.

aa) Der Begriff ,FRESH" wird mit ,frisch“ oder ,Frische” Ubersetzt werden.
Dies ist hier die gelaufigste und naheliegendste Ubersetzungsmoglichkeit,
zumal der englischsprachige Begriff ,fresh” und der deutschsprachige Begriff
Jfrisch® sich klanglich sehr &hnlich sind (vgl. BPatG, Beschluss vom
30.07.2003, 32 W (pat) 149/02 - soft & fresh). Der Begriff ,GUIDE" bedeutet
,Fuhrer, Reisefuhrer, Leitfaden® (vgl. www.leo.org) und ist schon seit langem
in den deutschen Sprachgebrauch mit der Bedeutung ,Reiseleiter, Fuhrer,
Ratgeber” (vgl. DUDEN Online, www.duden.de) eingegangen. In Zusammen-
setzungen mit deutsch- oder englischsprachigen Sachbegriffen findet er viel-
fach Verwendung zur Beschreibung eines Fuhrers, eines Handbuchs oder ei-
nes Ratgebers zu einem bestimmten thematischen Bereich, der jeweils durch
den vorangestellten Sachbegriff prazisiert wird (vgl. BPatG, Beschluss vom
08.06.2004, 33 W (pat) 175/02 - ANTIQUESGUIDE; Beschluss vom
04.10.2006, 29 W (pat) 159/04 - CarGuide). Die Internetrecherche des Se-
nats hat ferner ergeben, dass der Begriff ,Frische® im Zusammenhang mit
Lebensmitteln als verklrzte Form von ,Lebensmittelfrische“ und zudem im
Zusammenhang mit anderen pflanzlichen Produkten, fur die die Eigenschaft
,Frische” eine besondere Qualitat verspricht, verwendet wird und zwar viel-
fach auch als Themenhinweis; so sind u. a. Wortkombinationen wie Bio-Fri-

sche, Frische-Garantie, Frische-Genuss, Frische-Nachweis, Frische-Test,



Frischezertifikat, Frische-Indikator, Frischeparadies, Frischesicherung, Fri-

scheanzeiger gangig (Bl. 37-46 d. A.).

bb) Fir die vor Einschrankung des Verzeichnisses beanspruchten Waren
und Dienstleistungen kann das insoweit sprach- und werbetblich zusam-
mengesetzte Zeichen in der Bedeutung ,Frischeflhrer ohne weiteres als
Hinweis auf deren Inhalt und Thema, namlich als ,Ratgeber im Zusammen-
hang mit Fragen zu (Lebensmittel-)Frische und frischen Produkten® bzw. als
Sachhinweis auf die konkrete Werbeplattform angesehen werden, wie die
dem Beschwerdeflhrer vorab Uibersandten Rechercheergebnisse des Senats
Uber eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Wortkombination

bzw. damit vergleichbaren Begriffsbildungen belegen (Bl. 47-54 d. A.).

Nach der zulassigen Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses im Beschwerdeverfahren tritt diese Bedeutung im Verstandnis
der angesprochenen Verkehrskreise, die sich aus der Allgemeinheit der Ver-
braucher und dem Fachverkehr zusammensetzen, jedoch in den Hinter-

grund.

Die nachtragliche Einschréankung des Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisses ist gemaf § 39 Abs. 1 MarkenG wirksam und entspricht insbesondere
dem Gebot der Rechtssicherheit (EuUGH GRUR 2004, 674 Rn. 115 - Post-
kantoor; Kirschneck in Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2014, § 39
Rn. 4). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes aus dem Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnis eindeutig hervorgehen muss. Dritte und
insbesondere Konkurrenten missen klar und eindeutig erkennen kénnen, auf
welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz der Marke
erstreckt. Dazu muss die Einschrankung die allgemeinen und objektiven Ei-
genschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in
einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren

Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien an-



kommt (BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 -
Duff Beer; Strobele in Strobele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 392). Diesen Anfor-
derungen wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch in der einge-
schrankten Form durch die gewdahlten positiven Formulierungen ,(alle vorge-
nannten Waren/Dienstleistungen) ausschlief3lich im Zusammenhang mit Mu-
sik und dem Thema Musik® gerecht. Der Schutzbereich des Anmeldezei-
chens ist durch die inhaltliche Bestimmung objektiv, dauerhaft und hinrei-
chend klar abgegrenzt (so schon BPatG, Beschluss vom 14.04.2015,
29 W (pat) 527/13 - Urangas).

Mit dieser Einschrankung verliert der Begriff ,FRESHGUIDE" seine Eignung
als Sachangabe. Zwar wird durchaus auch Musik als ,frisch/fresh® im Sinne
von belebender, junger und moderner Musik beschrieben; zudem finden sich
im Musikbereich vielfach entsprechende Fuhrer/Ratgeber/Guides. Nicht zu-
letzt werden auch neue, moderne Zeitschriften oder Magazine mit ,frisch*
angepriesen. Trotz dieser anpreisenden bzw. beschreibenden Bedeutung der
Einzelbestandteile weist das Gesamtzeichen ,FRESHGUIDE" fur die nun-
mehr beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug mehr zu
Lebensmitteln oder anderen pflanzlichen Produkten aufweisen, keinen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf. Weder ist die
Wortbildung insoweit sprachiiblich zusammengesetzt und von Haus aus be-
schreibend noch handelt es sich um einen nachweisbaren Sachbegriff. Im
Kontext des Musikbereichs erscheint die Begriffsbildung vielmehr ungewdhn-
lich.

Der Begriff ,Frische® kann namlich nicht als Kurzform fur den - ohnehin nicht
gangigen - Begriff ,Musikfrische nachgewiesen werden. Er eignet sich daher
auch nicht ernsthaft als Angabe eines bestimmten thematischen Bereichs,
mit dem sich ein Ratgeber/Guide beschaftigt. Dass der Begriff ,FRESH-
GUIDE" bzw. ,Frischeflihrer” als Hinweis auf Ratgeber/FUhrer Uber ,fri-

sche/moderne Musik® sachbeschreibend verwendet wird, konnte der Senat
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im Rahmen seiner Recherche nicht feststellen. Die einzigen Treffer zeigen
eine kennzeichenmalige Verwendung fir ein Musikmagazin, das auf den

hiesigen Anmelder zurtickgehen diirfte.

Schlie3lich hat die Recherche des Senats auch keine rein werblich anprei-
sende Verwendung des Begriffs ,FRESHGUIDE" fir ,moderner, frischer Rat-

geber* ergeben.

Allenfalls handelt es sich bei ,FRESHGUIDE® um ein ,sprechendes” Zeichen
mit beschreibenden Anklangen fir die Waren der Klasse 16. Die angespro-
chenen Verkehrskreise kénnten darin produktbezogene Aussagen hineinle-
sen, namlich dass es sich um einen neuen, modernen Musikfihrer oder ei-
nen Ratgeber Uber aktuelle, frische Musikrichtungen und -events handelt.
Dies genugt jedoch nicht, dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungs-
kraft abzusprechen, denn solche produktbezogenen Anspielungen - zudem
in zweierlei Hinsicht - stehen einer Schutzgewahrung nicht entgegen. Zum
Verstandnis des Zeichens in diesem Sinne gelangt das Publikum né&mlich
erst Uber gedankliche Zwischenschritte, indem es entweder zunadchst den
angemeldeten Begriff ,FRESHGUIDE“ mit ,Frischeflihrer Ubersetzen und
diese im Musikbereich ungebrauchliche Begriffbildung mit ,fresh music
guide/Ratgeber Uber frische, moderne Musik® gleichsetzen oder trotz Zu-
sammenschreibung das Zeichen als ,fresh guide® aufgliedern und im Sinne
einer werblichen Anpreisung eines neuen, frischen Ratgebers erfassen
muss. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derar-
tige analysierende Betrachtungsweise aber unzulassig, weil sich aus ihr
keine in den Vordergrund drangende, fur den Durchschnittsverbraucher ohne
weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen ergibt
(vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 -
Link economy).


http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305082012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yii/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305082012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Nichts anderes gilt fur die Erbringung der nunmehr ,ausschlieRlich im Zu-
sammenhang mit Musik und dem Thema Musik® in den Klassen 35 und 41
beanspruchten Dienstleistungen. Auch sie weisen keinen im Vordergrund
stehenden inhaltlichen oder sonstigen Sachbezug zu einem ,FRESHGUI-
DE/Frischefuhrer” auf.

Dem Anmeldezeichen kann daher die Eignung als betrieblicher Herkunftshin-

weis nicht abgesprochen werden.
2. Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Be-
griffsinhalt in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienst-

leistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbediirfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz
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