BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 18/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 047 808.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters
Reker und des Richters kraft Auftrags Schodel

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 18 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2014 und 14. April 2015
werden aufgehoben.

Die Wortfolge

Grinde

Lille Smuk

ist am 23. August 2013 unter der Nummer 30 2013 047 808.8 zur Eintragung in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur Waren

der

Klasse 18:

Klasse 25:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkof-
fer; Regen- und Sonnenschirme; Taschen jedweder Art, ins-
besondere Brieftaschen, Aktentaschen, Badetaschen, Cam-
pingtaschen, Kindertragtaschen, Einkaufstaschen, Handta-
schen, Bauchtaschen, Geldbdrsen, Schlisseletuis, Rucksa-
cke;

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gurtel
(Bekleidung);



Klasse 26: Anstecker, Broschen (Bekleidungszubehdr), Aufnaher, Schlis-
selbander, Haarspangen, Haarreifen, Haarbander, Haarklem-

men

angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 8. Januar 2014 und 14. April 2015, wovon letzterer im Erin-
nerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 18 die Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft bzw. wegen Freihaltebedurfnisses geman
88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurlickgewiesen.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefiihrt, das Zeichen ,Lille Smuk® sei
eine Wortfolge zweier danischer Adjektive mit der Bedeutung ,klein schon“ bzw.
,Klein hiibsch®. Damit sei es geeignet, die beanspruchten Waren ihrer Art und Be-
schaffenheit nach unmittelbar in dem Sinn zu beschreiben, dass die Waren ,klein®
und ,schon® seien. Begriffe des danischen Grundwortschatzes seien entschei-
dungserheblichen Teilen der Verkehrskreise bekannt, da Ddnemark an Deutsch-
land angrenze und Danen in Deutschland lebten. Worter einer EU-Sprache oder
WTO-Sprache seien grundsatzlich zur Beschreibung geeignet. Von der Anmelde-
rin angefiuhrte Voreintragungen seien aufgrund auffalliger grafischer Gestaltungen
schutzfahig oder hatten keinen unmittelbar beschreibenden Bezug zu den Waren
und Dienstleistungen. Selbst die Eintragung eines identischen Zeichens begriinde
keinen Anspruch auf Eintragung, da es sich bei der Prifung der Schutzhindernisse

um eine Rechtsfrage handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemaf be-

antragt,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 18 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2014 und 14. April 2015

aufzuheben.



Sie ist der Ansicht, dass die Wortbedeutung des Zeichens von den mal3geblichen
Verkehrskreisen nicht verstanden werde, wobei auch bei fremdsprachigen Zei-
chen auf die inlandischen Verkehrskreise abzustellen sei. Diese seien hier vorran-
gig der normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige Durch-
schnittsverbraucher und daneben auch der Handel. Der déanische Grundwort-
schatz sei den angesprochenen Verbrauchern in Deutschland nicht bekannt. Le-
diglich die in Nordschleswig lebende danische Minderheit und die in aulRerst ge-
ringer Anzahl in Deutschland lebenden Danen seien der danischen Sprache
machtig. Dies seien insgesamt geschatzt etwa 50.000 Personen, was bei einer
Bevolkerung der Bundesrepublik Deutschland von 80,5 Mio. Menschen lediglich
einen Bevolkerungsanteil von 0,06 % darstelle. Danisch sei keine Welthandels-
sprache, werde nicht an deutschen Schulen unterrichtet, sei nicht in den Medien
prasent und sei auch keine gebrauchliche Fachsprache des Fachhandels fur die
mit der Anmeldung beanspruchten Waren. Zwar seien Worter einer EU-Sprache
oder einer WTO-Sprache grundsatzlich zur Beschreibung geeignet, jedoch sei in
jedem Einzelfall zu prifen, ob und in welchem MaRe fremdsprachige Worter vom
Verkehr verstanden wurden. Ferner seien zahlreiche Marken mit den Bestandtei-
len ,Lille” oder ,Smuk® als Marke in das Register eingetragen worden, was jeden-
falls indizielle Bedeutung fur die Schutzfahigkeit der Wortfolge habe. Die ange-

meldete Wortfolge sie als Unionsmarke ohne Beanstandung eingetragen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

Der Eintragung der Wortfolge ,Lille Smuk® stehen flir die beanspruchten Waren
der Klassen 18, 25 und 26 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt

es dem Zeichen nicht an Unterscheidungskraft geman 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.



1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH
GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 — for you). Denn die Hauptfunktion der Marke be-
steht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM
[Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. — for you). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrtindet, ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs ein grol3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede
auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu
Uberwinden (BGH a. a. O. — for you). Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass der Ver-
kehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel,
BGH a. a. O. Rdnr. 16 — for you).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verstdndigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 -



Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 -
Gute Laune Drops). Daruiber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor al-
lem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein
enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer
beschreibenden Angabe erschopfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - Dussel-
dorfCongress). Hierflr reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet
wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neusch6pfung handelt, in einer seiner
moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen be-
zeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch
fur ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die
nach diesen Vorgaben fur sich genommen schutzunféahig sind. Der Charakter ei-
ner Sachangabe entfallt bei der Zusammenfligung beschreibender Begriffe jedoch
dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewdhn-
liche Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegfiihrt
(EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 -
DusseldorfCongress).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft gentgt die angemel-
dete Wortfolge ,Lille Smuk®.

a) Die angesprochenen Verkehrskreise sind die Verbraucher und der

Fachhandel der mit der Anmeldung beanspruchten Waren.



b) Das Wortzeichen setzt sich aus den Wortern ,Lille“ und ,Smuk® zusammen.
Beide entstammen der danischen Sprache. Das Adjektiv ,lille“ wird mit ,klein, -
chen, -lein“ und das Adjektiv ,smuk“ mit ,schon, hibsch® Ubersetzt (Langen-

scheidts Taschenwdrterbuch Danisch, 2006).

C) Damit kommt dem Anmeldezeichen die Gesamtbedeutung ,klein schon®

oder ,klein hiibsch® zu.

d) Die grof3e Mehrheit der angesprochenen inlandischen Verkehrskreise wer-
den diese Woarter aber weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit verstehen.

aa) Nach der Recherche des Senats lebten am 31. Dezember 2015 laut
Auslanderzentralregister knapp 21.000 dénische Staatsangehdrige in der Bundes-
republik Deutschland (http://de.statista.com). Weiterhin existiert in Schleswig-Hol-
stein eine danische Minderheit (Stdschleswiger), deren Starke je nach Quelle auf
50.000 bis tUber 100.000 Angehdrige beziffert wird (www.wikipedia.de, Stichwort
,Danische Minderheit). Danisch wird an einigen allgemeinbildenden Schulen in
Schleswig-Holstein unterrichtet (www.wikipedia.de, Stichwort ,Danischunterricht®).
Es ist daher davon auszugehen, dass in Deutschland allenfalls eine niedrige
sechsstellige Zahl an Personen des danischen Grundwortschatzes méchtig ist und

den wahren Bedeutungsgehalt der Wortfolge ,Lille Smuk® erkennt.

bb) Zwar kann neben dem Durchschnittsverbraucher ebenso das Verstandnis
der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung
sein, um ein Eintragungshindernis zu begriinden (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411 ff. —
Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682, Rdnr. 26 — Bostongurka; BPatG
GRUR 2014, 79, 81 — Mark Twain). Dies wirde aber voraussetzen, dass die Be-
deutung des aus danischen Wortern bestehenden Anmeldezeichens zumindest
den am Handel beteiligten Fachkreisen bekannt ist. Dénisch ist keine Welthan-

delssprache. Der Senat hat auch nicht feststellen kdnnen, dass der hier angespro-



chene Fachhandel fur Lederwaren, Bekleidung, Bekleidungszubeh6r und Haar-
schmuck an die Verwendung dénischer Begriffe gewdhnt ist.

e) Da somit der Mehrheit der inlandischen Verkehrskreise der Sinngehalt der
Wortfolge ,Lille Smuk® unbekannt ist, wird sie als Phantasiebezeichnung wahrge-
nommen, so dass ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG abgesprochen werden kann.

3. Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht einer Eintra-
gung der angemeldeten Wortfolge als Marke fur die beanspruchten Waren nicht

entgegen.

Zwar kann bei fremdsprachigen Markenwdrtern ein Freihaltebedirfnis dann ange-
nommen werden, wenn sie sowohl im Im- und Export als auch - wegen der Ub-
lichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren, Ankindigungen und dergleichen
- beim inlandischen Absatz von Waren zur ungehinderten beschreibenden Ver-
wendung bendtigt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; 1992, 515

- Vamos).

Gegen die wirtschaftliche Notwendigkeit einer beschreibenden Verwendung die-
ses Markenwortes im Inland fur die beanspruchten Waren spricht aber bereits die
konkrete Wortkombination mit der Bedeutung ,klein hubsch® oder ,klein schon®.
Die Einzelbestandteile des Anmeldezeichens ,klein“ sowie ,hubsch® oder ,schon”
mogen je fur sich die in Rede stehenden Waren glatt beschreiben kdnnen, aber
die mal3gebliche Gesamtaussage ,klein hubsch® bzw. ,klein schon® in dieser kon-
kreten Zusammensetzung, ohne die erst den Sinngehalt vermittelnde Konjunktion

,2und“, sondern in ungewohnlicher, unmittelbarer Abfolge nebeneinander entfernt



sich von einer klar beschreibenden Angabe so weit, dass sie auch nicht fir die
AulRRenhandelsbeziehungen mit Danemark benotigt wird.

Kortge Reker Schddel

pro



