BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 533/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2018 209 592.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Juli 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin

Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2020:290720B29Wpat533.19.0



1. Der Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 25 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 26. Marz 2019 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung

hinsichtlich der nachfolgend genannten Waren zurtickgewiesen worden ist:

Klasse 09:

Klasse 18:

Angepasste Taschen fur Computer; Angepasste Taschen fur Ka-
meras; Angepasste Taschen fir Kameras und Fotoausrustung;
Angepasste Taschen zum Tragen von Fotoausristung; Ange-
passte Taschen zum Tragen von Videoausrustung;
Kreditkartenetuis [angepasste Taschen]; Laptop-Taschen; Mobil-
telefonhillen aus Stoff oder Textil; Taschen fur Fotoapparate;

Taschen fur Mobiltelefone;

Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Beutel aus Leder;
Beutel fir Wechselgeld; Beutel mit Zugbandern; Beuteltaschen;
Boston-Taschen; CharmTaschen [Omamori-ire]; Elastische
Taschen fiur Bekleidung; Fassformige Taschen; Gepack;
Gepéck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehaltnisse;
Gepéackbehaltnisse; Gepackbehaltnisse fur die Reise; Gepack-
behaltnisse mit Rollen; Gepacksticke; Gestrickte Taschen;
Gestrickte Taschen ohne Edelsteinbesatz; Gladstone-Taschen,;
Leere Make-up-Taschen; Leichtathletik-Taschen; Rollbare
Taschen; Rucksacke; Rucksacke fur Bergsteiger; Schlisselbe-
haltnisse in Form von Taschen; Seebeutel [Rucksacke]; Slouch-
Taschen; Taschen; Taschen [fur Herren]; Taschen aus Leder;
Taschen aus Lederimitationen; Taschen fir Bekleidung; Taschen
fur Bekleidungstiicke; Taschen fir Herren; Taschen fur Herren,
die in der Hand gehalten werden; Taschen fur Kleidung; Taschen
fur Sportbekleidung; Taschen mit Rollen; Taschen zum Tragen
an der Taille; Taschen zum Tragen um den Bauch; Taschen, die

um den Bauch getragen werden; Taschenrucksacke; Tragegriffe



Klasse 24:

Klasse 25:

fur Einkaufstaschen und -beutel; Unterarmtaschchen [Beutel];
Unterarmtaschchen [kleine Taschen]; Wasserfeste Taschen,;

Etiketten aus textilem Material; Etiketten aus textilen Materialien;
Etiketten aus Textilstoffen; Make-up-Tlcher aus textilem
Material; Schlafsacke mit Kapuze fir Babys; Stoffe fur Anzige
[Textilien]; Stoffetiketten fur textiles Gewebe; Stoffetiketten zur
Befestigung an Bekleidungssticken; Textilbanner; Textile
Abschminktiicher, ausgenommen impragniert mit Kosmetika;
Textile Abschminktiicher, ausgenommen impragniert mit Toilet-
tepraparaten; Textile Lederimitationsstoffe; Textiletiketten zum
Identifizieren von Bekleidung; Textiletiketten zum ldentifizieren
von Bekleidungsstiuicken; Textiletiketten zum Identifizieren von
Bettwésche,; Textiletiketten zum Markieren von
Bekleidungsstiicken; Textiletiketten zum Markieren von Bettwa-

sche; Textilfahnen und -wimpel; Textilgesichtstiicher;

Absatzsto3platten fiir Schuhe; Absatze flir Schuhe; American-
Football-Hosen; Babyausstattung [Bekleidungsstiicke];
Babyhoschen [Bekleidung]; Bandanas [Tucher fur Bekleidungs-
zwecke]; Bandeaux [Bekleidung]; Baseballcaps; Baseballkap-
pen; Baseballmitzen; Baseballschuhe; Baselayer Hosen;
Baselayer Tops; Bekleidung aus Wolle; Bekleidung fur Autofah-
rer; Bekleidung fur Babys; Bekleidung fur Damen, Herren und
Kinder; Bekleidung fur Kinder; Bekleidung fur Kleinkinder; Beklei-
dung fur Madchen; Bekleidung fiir Sportler; Bekleidungsstiicke;
Bekleidungsstiicke aus Leinen; Bekleidungsstiicke aus Seide;
Bekleidungsstiicke fur den Sport; Bekleidungsstlcke fir Jungen;
Bekleidungsstiicke fiur Schwangere; Bequeme Hosen; Blend-

schutzschirme [Kopfbedeckungen]; Burnusse [weite Kapuzen-



mantel]; Car-Coats [Méantel]; Chaps [Bekleidungssticke]; Chino-
hosen; Dicke Jacken; Dreiteilige Anziige [Bekleidungsstiicke];
Einlegesohlen [fir Schuhe und Stiefel]; Einlegesohlen fir Schuh-
waren; Einstecktiicher [Bekleidungssticke]; Einteilige Beklei-
dungsstucke  fur  Sauglinge  und Kleinkinder; Fes
[Kopfbedeckung]; Flache Schuhe; Foulards [Bekleidungsstlicke];
Gepolsterte Hosen fiir den Sport; Gepragte Schuhabsatze aus
Gummi oder Kunststoff; Gepragte Schuhsohlen aus Gummi oder
Kunststoff; Gestrickte Bekleidungsstiicke; Gestrickte Jacken;
Gewobene Bekleidungsstucke; Girtel [Bekleidung]; Halsband
[Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Handschuhe mit
leitfahigen Fingerspitzen, die beim Verwenden von elektroni-
schen Taschengeraten mit Berthrungsbildschirm getragen
werden konnen; Hauben [Kopfbedeckung]; Hinterkappen fir
Schuhe; Hoodies [Kapuzenpullover]; Hosen; Hosen [kurz];
Hosen flr Babys; Hosen fir Kinder; Hosen fir Trainingszwecke;
Hosenanziige; Hosenrdocke; Hosenrécke [Rocke]; Hosenstege;
Hosentrager; Hosentrager fur Herren; Innensocken fir
Schuhwaren; Jacken; Jacken als Sportbekleidung; Jacken aus
Polar-Fleece; Jacken fiir Angler; Jacken mit Armeln; Jacken ohne
Armel; Jacken zum Snowboard fahren; Jacken zur Abwehr von
Regen; Jacken, Mantel, Hosen und Westen fur Damen und
Herren; Jogging-Garnituren [Bekleidungsstucke]; Jogging-Unter-
teile [Bekleidungsstiicke]; Kappen mit Schirmen; Kapuzen;
Kapuzenpullover; Kapuzensweatshirts; Khakis [Bekleidung];
Kombinationen aus Shorthosen [Bekleidung]; Kopfbedeckungen;
Kopfbedeckungen fur Angler; Kopfbedeckungen fir den Sport
[ausgenommen Helme]; Kopfbedeckungen fir Kinder; Kopfbede-
ckungen mit Schirm; Kopfschals; Kopfticher; Kopftlicher
[Babuschkas]; Kragen [Bekleidung]; Kufiyas [Kopfbedeckungen];
Kurze Hosen; Kappchen [Kopfbedeckungen]; Lange Jacken;



Langarmelige Pullover; Legere Hosen; Leggings [Hosen]; Man-
schetten [Bekleidung]; Mitzen [Kopfbedeckungen]; Miitzen-
schirme [Kopfbedeckungen]; Nachtwasche [Bekleidung]; Ober-
teile mit Kapuze; Polohemden [Bekleidung]; Pullover; Pullover
mit Rundhalsausschnitt; Pullover mit Stehkragen; Pullover mit V-
Ausschnitt; Pullunder; Pullunder [Bekleidungssticke]; Pumps
[Schuhwaren]; Rahmen fir Schuhe; Rechteckige Kopftiicher;
Riemchen fir Schuhe; Rollkrdgen [Bekleidungsstiicke]; Rugby-
Schuhe; Safari-Jacken; Schals [Bekleidungsstucke]; Schiffchen
[Kopfbedeckungen]; Schleier [Kopf-, Brustschleier]; Schleier
[Kopfbedeckungen]; Schuh- und Stiefelverschlussriemen;
Schuhe [Halbschuhe]; Schuhe fir Damen; Schuhe fir das Auto-
fahren; Schuhe fur die Leichtathletik; Schuhe fur Freizeitbeklei-
dungsstucke; Schuhe fiir Freizeitkleidung; Schuhe fur FulRvolley-
ball; Schuhe mit Haken und Klettverschlussstreifen; Schuhe mit
hohen Absatzen; Schuhe mit Rollen; Schuhe zum Bergwandern;
Schuhobermaterial; Schuhsohlen; Schuhsohlen fir Reparaturen
von Schuhen; Schuhspitzen; Schuhvorderblétter; Schuhvorder-
kappen; Schuhwaren; Schuhwaren [ausgenommen orthopadi-
sche Schuhwaren]; Schuhwaren aus Holz; Schuhwaren aus
Vinyl; Schuhwaren fir Angler; Schuhwaren fur Athleten; Schuh-
waren fur Damen; Schuhwaren fir Damen und Herren; Schuh-
waren fur den Freizeitbereich; Schuhwaren fiir den Sport; Schuh-
waren fur Golfer; Schuhwaren fur Herren; Schuhwaren fur
Kinder; Schuhwaren fir Kleinkinder; Schuhwaren, nicht fur den
Sport; Schwangerschaftsbander [Bekleidung]; Schweil3bander,
Kopfbander; Schwitzhosen [Bekleidung]; Schirzen [Bekleidung];
Shorts [Bekleidung]; Spielanziige [Bekleidungsstiicke]; Steppja-
cken [Bekleidungsstiicke]; Stirnbander [Bekleidung]; Strickwaren

[Bekleidung]; Textilglrtel [Bekleidungsstiuicke]; Thermo-Kopfbe-



deckungen; Tops [Bekleidungsstiucke]; Trachten [Bekleidungs-
stuicke]; Tucher als Kopfbedeckung; Tucher fur den Kopf; Unter-
hoschen [Bekleidung]; Warm-Up-Jacken; Wasserabweisende
Bekleidungsstiicke; Wasserfeste Hosen; Wasserfeste Jacken;
Wasserfeste Schuhe; Wetterfeste Hosen; Wetterfeste Jacken;
Wickeltlicher [Bekleidung]; Winddichte Bekleidungsstucke; Wirk-
waren [Bekleidung]; Warmeisolierende Bekleidungsstiicke;
Yoga-Schuhe; Zungen fir Schuhe und Stiefel; Zwischensohlen
fir Schuhe; Uberhoschen [Bekleidungsstiicke]; Uberzieher
[Bekleidung].

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zuriickgewiesen.

Das Wortzeichen

Grinde

MELA

ist am 25. Marz 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefiihrte Markenregister fir Waren der Klassen 9, 18, 24

und 25 angemeldet worden. Auf Hinweis des Senats vom 9. Juni 2020 hat die

Beschwerdefiihrerin das Verzeichnis in Klasse 24 beschrénkt, so dass das

angemeldete Zeichen nunmehr noch Schutz fir nachfolgende Waren beansprucht:

Klasse 09:

Angepasste Taschen fur Computer; Angepasste Taschen flr
Kameras; Angepasste Taschen fir Kameras und Fotoausrtstung; An-
gepasste Taschen zum Tragen von Fotoausristung; Angepasste

Taschen zum Tragen von Videoausrustung; Kreditkartenetuis



Klasse 18:

Klasse 24:

[angepasste Taschen]; Laptop-Taschen; Mobiltelefonhtllen aus Stoff
oder Textil; Taschen fiur Fotoapparate; Taschen fur Mobiltelefone;
Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Beutel aus Leder; Beutel
fur Wechselgeld; Beutel mit Zugbéandern; Beuteltaschen; Boston-
Taschen; CharmTaschen [Omamori-ire]; Elastische Taschen fiur Be-
kleidung; Fassfoérmige Taschen; Gepack; Gepack, Taschen,
Brieftaschen und andere Tragebehaltnisse; Gepackbehaltnisse; Ge-
packbehaltnisse fur die Reise; Gepackbehéltnisse mit Rollen; Gepéack-
stucke; Gestrickte Taschen; Gestrickte Taschen ohne Edelsteinbe-
satz; Gladstone-Taschen; Leere Make-up-Taschen; Leichtathletik-
Taschen; Rollbare Taschen; Rucksacke; Rucksacke fir Bergsteiger;
Schlisselbehaltnisse in Form von Taschen; Seebeutel [Rucksacke];
Slouch-Taschen; Taschen; Taschen [fir Herren]; Taschen aus Leder;
Taschen aus Lederimitationen; Taschen fur Bekleidung; Taschen fur
Bekleidungstlicke; Taschen fur Herren; Taschen fur Herren, die in der
Hand gehalten werden; Taschen fur Kleidung; Taschen fur Sportbe-
kleidung; Taschen mit Rollen; Taschen zum Tragen an der Taille;
Taschen zum Tragen um den Bauch; Taschen, die um den Bauch
getragen werden; Taschenruckséacke; Tragegriffe flr Einkaufstaschen
und -beutel; Unterarmtaschchen [Beutel]; Unterarmtaschchen [kleine
Taschen]; Wasserfeste Taschen;

Aus textilem Material hergestellte Handtlicher; Badeumhé&ngehandti-
cher mit Kapuze; Etiketten aus textilem Material; Etiketten aus textilen
Materialien; Etiketten aus Textilstoffen; Frotteetiicher [Textilwaren];
Handticher [Textilien], angepasst fur Handtuchspender; Handtticher
aus textilem Gewebe; In Paketen verkaufte Textilhandtiicher; Make-
up-Ticher aus textilem Material; MoObelstoffe in Form von textilen
Stuckwaren; Mdbelliberziige aus textilen Materialien; Mdbellberzige
aus Textilien; MobelUberziuge aus Textilien und Kunststoffen [nicht an-

gepasst]; Nicht angepasste Mobeliliberziige aus Textilien und Kunst-



Klasse 25:

stoffen; Schlafsdcke mit Kapuze fur Babys; Stoffe fir Anziige [Texti-
lien]; Stoffetiketten fiur textiles Gewebe; Stoffetiketten zur Befestigung
an Bekleidungsstiicken; Strandticher aus textilem Material;
Textilbanner; Textile Abschminktiicher, ausgenommen impragniert mit
Kosmetika; Textile Abschminktiicher, ausgenommen impréagniert mit
Toilettepraparaten; Textile Gesichtshandticher; Textile Handtticher;
Textile Kuchenhandtiicher; Textile Lederimitationsstoffe; Textile
Schutziberzige fur Mobel; Textile Unterlagen zum Wechseln von
Babywindeln; Textile Verbundmaterialien; Textiletiketten zum ldentifi-
zieren von Bekleidung; Textiletiketten zum Identifizieren von Beklei-
dungssticken; Textiletiketten zum Identifizieren von Bettwasche;
Textiletiketten zum Markieren von Bekleidungsstlcken; Textiletiketten
zum Markieren von Bettwéasche; Textilfahnen und -wimpel;
Textilgesichtsttcher; Textilhandtuchstoffe; Textilhandtiicher;
Textilhandticher fir Babys; Textilhandtlcher fir das Gesicht; Textil-
handticher fir Kleinkinder; Textilhandticher fir Kichenzwecke;
Textilhandttcher fir Trainingszwecke; Textilservietten;

Absatzstol3platten fur Schuhe; Absatze fur Schuhe; American-Foot-
ball-Hosen; Babyausstattung [Bekleidungsstiicke]; Babyhdschen
[Bekleidung]; Bandanas[Tucher fir Bekleidungszwecke]; Bandeaux
[Bekleidung]; Baseballcaps; Baseballkappen; Baseballmitzen; Base-
ballschuhe; Baselayer Hosen; Baselayer Tops; Bekleidung aus Wolle;
Bekleidung fur Autofahrer; Bekleidung fiir Babys; Bekleidung fur Da-
men, Herren und Kinder; Bekleidung fir Kinder; Bekleidung fur Klein-
kinder; Bekleidung fur Madchen; Bekleidung fur Sportler; Bekleidungs-
stiicke; Bekleidungsstiicke aus Leinen; Bekleidungsstiicke aus Seide;
Bekleidungsstiicke fur den Sport; Bekleidungsstiicke fur Jungen;
Bekleidungsstiicke flr Schwangere; Bequeme Hosen; Blendschutz-
schirme [Kopfbedeckungen]; Burnusse [weite Kapuzenmantel]; Car-
Coats [Mantel]; Chaps [Bekleidungsstiicke]; Chinohosen; Dicke

Jacken; Dreiteilige Anzige [Bekleidungsstiicke]; Einlegesohlen [fr



Schuhe und Stiefel]; Einlegesohlen fiir Schuhwaren; Einstecktiicher
[Bekleidungsstucke]; Einteilige Bekleidungssticke fur Sauglinge und
Kleinkinder; Fes [Kopfbedeckung]; Flache Schuhe; Foulards [Beklei-
dungssticke]; Gepolsterte Hosen fur den Sport; Gepragte Schuhab-
satze aus Gummi oder Kunststoff; Gepragte Schuhsohlen aus Gummi
oder Kunststoff, Gestrickte Bekleidungsstiicke; Gestrickte Jacken;
Gewobene Bekleidungsstiicke; Girtel [Bekleidung]; Halsband
[Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Handschuhe mit leitfahigen
Fingerspitzen, die beim Verwenden von elektronischen Taschengeréa-
ten mit Beruhrungsbildschirm getragen werden kdnnen; Hauben
[Kopfbedeckung]; Hinterkappen far Schuhe; Hoodies
[Kapuzenpullover]; Hosen; Hosen [kurz]; Hosen fur Babys; Hosen fir
Kinder; Hosen fir Trainingszwecke; Hosenanziige; Hosenrdcke;
Hosenrdocke [Rocke]; Hosenstege; Hosentrdger; Hosentrager fir
Herren; Innensocken fur Schuhwaren; Jacken; Jacken als Sportbeklei-
dung; Jacken aus Polar-Fleece; Jacken fir Angler; Jacken mit Armeln;
Jacken ohne Armel; Jacken zum Snowboard fahren; Jacken zur Ab-
wehr von Regen; Jacken, Mantel, Hosen und Westen fur Damen und
Herren; Jogging-Garnituren [Bekleidungsstiicke]; Jogging-Unterteile
[Bekleidungsstiicke]; Kappen mit Schirmen; Kapuzen; Kapuzenpullo-
ver; Kapuzensweatshirts; Khakis [Bekleidung]; Kombinationen aus
Shorthosen [Bekleidung]; Kopfbedeckungen; Kopfbedeckungen fir
Angler; Kopfbedeckungen fur den Sport [ausgenommen Helme]; Kopf-
bedeckungen fur Kinder; Kopfbedeckungen mit Schirm; Kopfschals;
Kopftlcher; Kopftiicher [Babuschkas]; Kragen [Bekleidung]; Kufiyas
[Kopfbedeckungen]; Kurze Hosen; Kappchen [Kopfbedeckungen];
Lange Jacken; Langarmelige Pullover; Legere Hosen; Leggings
[Hosen]; Manschetten [Bekleidung]; Muitzen [Kopfbedeckungen];
Mitzenschirme [Kopfbedeckungen]; Nachtwasche [Bekleidung];

Oberteile mit Kapuze; Polohemden [Bekleidung]; Pullover; Pullover
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mit Rundhalsausschnitt; Pullover mit Stehkragen; Pullover mit V-Aus-
schnitt;  Pullunder;  Pullunder  [Bekleidungssticke];  Pumps
[Schuhwaren]; Rahmen fir Schuhe; Rechteckige Kopfticher; Riem-
chen fir Schuhe; Rollkragen [Bekleidungsstlicke]; Rugby-Schuhe;
Safari-Jacken; Schals [Bekleidungsstiicke]; Schiffchen
[Kopfbedeckungen]; Schleier [Kopf-, Brustschleier]; Schleier
[Kopfbedeckungen]; Schuh- und Stiefelverschlussriemen; Schuhe
[Halbschuhe]; Schuhe fur Damen; Schuhe fir das Autofahren; Schuhe
fur die Leichtathletik; Schuhe fir Freizeitbekleidungsstiicke; Schuhe
fur Freizeitkleidung; Schuhe fur FuRvolleyball; Schuhe mit Haken und
Klettverschlussstreifen; Schuhe mit hohen Absétzen; Schuhe mit
Rollen; Schuhe zum Bergwandern; Schuhobermaterial, Schuhsohlen;
Schuhsohlen fir Reparaturen von Schuhen; Schuhspitzen; Schuhvor-
derblatter; Schuhvorderkappen; Schuhwaren; Schuhwaren [ausge-
nommen orthopadische Schuhwaren]; Schuhwaren aus Holz; Schuh-
waren aus Vinyl; Schuhwaren fur Angler; Schuhwaren fir Athleten;
Schuhwaren fir Damen; Schuhwaren fir Damen und Herren; Schuh-
waren fur den Freizeitbereich; Schuhwaren fir den Sport; Schuhwaren
fur Golfer; Schuhwaren fur Herren; Schuhwaren fir Kinder;
Schuhwaren fir Kleinkinder; Schuhwaren, nicht fur den Sport;
Schwangerschaftsbander [Bekleidung]; SchweiRbander, Kopfbander;
Schwitzhosen [Bekleidung]; Schiirzen [Bekleidung]; Shorts [Beklei-
dung]; Spielanziige [Bekleidungsstlicke]; Steppjacken [Bekleidungs-
stiicke];  Stirnbander [Bekleidung];  Strickwaren [Bekleidung];
Textilgurtel [Bekleidungsstiicke]; Thermo-Kopfbedeckungen; Tops
[Bekleidungsstiicke]; Trachten [Bekleidungsstiicke]; Tucher als Kopf-
bedeckung; Tucher fur den Kopf; Unterhdschen [Bekleidung]; Warm-
Up-Jacken; Wasserabweisende Bekleidungsstiicke; Wasserfeste
Hosen; Wasserfeste Jacken; Wasserfeste Schuhe; Wetterfeste
Hosen; Wetterfeste Jacken; Wickelticher [Bekleidung]; Winddichte
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Bekleidungsstiicke; Wirkwaren [Bekleidung]; Wéarmeisolierende Be-
kleidungsstiicke; Yoga-Schuhe; Zungen fir Schuhe und Stiefel,
Zwischensohlen fuir Schuhe; Uberhéschen [Bekleidungsstiicke]; Uber-

zieher [Bekleidung].

Mit Beschluss vom 26. Méarz 2019 hat die Markenstelle fur Klasse 25 des DPMA die
Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 3. Mai 2018
wegen Bestehens eines Freihaltebedrfnisses gemal 88 8 Abs. 2 Nr. 2, 37 Abs. 1

MarkenG zurtickgewiesen.

Zur Begriundung ist ausgefuhrt, die um Schutz nachsuchende Marke beinhalte das
italienische Wort ,MELA", welches mit ,Apfel“ zu Ubersetzen sei. Zeichnerische Dar-
stellungen, Stickereien sowie Aufdrucke eines Apfels bzw. von Apfeln wiirden ein
beliebtes Motiv bei der dekorativen Ausgestaltung verschiedenster Waren und ins-
besondere auch der hier einschlagigen Waren der Taschen-, Textil- und
Bekleidungsbranche darstellen. Gerade flr diese Waren stelle das Dekor ein fur die
Auswahl der Ware wesentliches Kriterium dar. So wurden ublicherweise die
entsprechenden, mit Motiven versehenen Waren von den Herstellern bzw.
Anbietern bei ihrer Prasentation nicht nur abgebildet, sondern auch ausdrticklich mit
Angaben, die das jeweilige Motiv bezeichnen, benannt. Entgegen der Auffassung
der Anmelderin kdnne nicht nur die deutsche Bezeichnung ,Apfel“, sondern auch
die italienische Angabe ,MELA" zur Merkmalsbezeichnung im Verkehr dienen. Es
kénne dahingestellt bleiben, ob der inlandische Durchschnittsverbraucher das
italienische Wort ,MELA" als beschreibende Sachangabe im Sinne von ,Apfel”
erkenne, da es zumindest von den beteiligten Fachkreisen verstanden werde.
Angesichts der Tatsache, dass mit Italien umfangreiche Handelsbeziehungen
bestiinden und vor dem Hintergrund, dass die am Warenverkehr mit Italien
beteiligten inlandischen Fachkreise/Handler flr den Export bestimmte Waren noch
im Inland mit den erforderlichen Sachinformationen in italienischer Sprache
versehen oder entsprechende italienische Waren mit italienischer Beschriftung

nach Deutschland einfihren wirden, sei der einfache Begriff des italienischen
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Grundwortschatzes  ,MELA“ zur schlagwortartigen  Beschreibung der
Beschaffenheit der beanspruchten Waren geeignet und werde dementsprechend
auch bendtigt. Dabei sei es unerheblich, dass den Mitbewerbern zur Beschreibung
ihrer Waren noch andere Begriffsmoéglichkeiten zur Verflgung stiinden. Auch
wirden verschiedene Verstadndnismoglichkeiten der angemeldeten Bezeichnung
nichts an dem beschreibenden Charakter &ndern und nicht zu einer schutz-
begriindenden Mehrdeutigkeit fuhren. Soweit die Anmelderin geltend mache, dass
es sich bei der Anmeldemarke um die Bezeichnung eines Vornamens sowie einer
Agrarmesse handele, beruhe dies auf einer isolierten lexikalischen
Betrachtungsweise, die fur die markenrechtliche Bewertung unerheblich sei, da die
Begriffe grundsatzlich im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfassten
Waren/Dienstleistungen zu beurteilen seien. Bei dieser erforderlichen marken-
rechtlichen Sichtweise kdnne sich, wie vorliegend der Fall, der Kreis lexikalisch
moglicher Bedeutungsinhalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt
reduzieren. Die Frage, ob auch das im Beanstandungsbescheid ebenfalls
angefuhrte Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG vorliege, kdnne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemalf

beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 25 vom 26. Marz 2019

aufzuheben.

Zur Begrundung tragt sie vor, das Zeichen ,MELA" sei fur angemeldeten Waren wie
beispielsweise Bekleidung nicht freihaltebeddrftig, da es sich bei diesen gerade
nicht um Obst und noch nicht einmal um ein Lebensmittel handele, so dass die
Bezeichnung nicht warenbeschreibend sein kbnne. Angesprochene Verkehrskreise
der beanspruchten Waren seien die inlandischen Endverbraucher. Diesen seien
neben der deutschen Sprache auch Begriffe der englischen Sprache, nicht aber

solche der italienischen Sprache gelaufig. Eine deutschsprachige Google-Suche
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ergebe bei Eingabe des Wortes ,MELA" an erster Stelle Treffer hinsichtlich des
Vornamens ,Mela“ sowie einer Agrarmesse mit dieser Bezeichnung. Dem
durchschnittlichen deutschsprachigen Endverbraucher sei demgegeniber nicht
bekannt, dass es sich bei ,MELA" um ein Substantiv der italienischen Sprache
handele, und schon gar nicht sei ihm die Bedeutung ,Apfel” des italienischen Wortes
.Mela" gelaufig. Das Zeichen ,MELA" erscheine dem inlandischen Endverbraucher
als Phantasiezeichen, allenfalls als ein recht exotischer Vorname oder als
Abklrzung fur den deutschen Vornamen ,Melanie". Da das Zeichen ,MELA" fr die
inlandischen Verkehrskreise, also die inlandischen Endverbraucher, keinerlei
inhaltliche konkrete Bedeutung aufweise, sei das Zeichen ,MELA" auch nicht
geeignet, wesentliche Eigenschaften der angemeldeten Waren zu beschreiben oder
zu bezeichnen. Ebenso ergebe sich fur die am Im- und Export beteiligten
Mitbewerber keine Freihaltebedurftigkeit, da Italienisch keine Welthandelssprache
fur die angemeldeten Waren darstelle. Selbst wenn der Verkehr den italienischen
Begriff ,Mela" verstehen wirde, ergebe sich hieraus kein Freihaltebedlrfnis des
Zeichens ,MELA" fur die angemeldeten Waren, da mit der Wortmarke ,MELA" nicht
die Darstellung von Apfeln oder die Verwendung einer fiir Apfel typischen Farbe
geschutzt werde, so dass es dem Verkehr in jedem Fall freistehe, seine Waren
farblich beispielsweise mit den Angabe ,apfelfarben" oder ,apfelgrin" zu
bezeichnen oder auf diesen Abbildungen von Apfeln anzubringen. Dem Zeichen
-,MELA* konne aus diesen Griunden auch nicht die erforderliche

Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Zur Erganzung des Tatbestands wird auf die am 9. Juni 2020 und 16. Juli 2020

versandten Hinweise des Senats und den Ubrigen Akteninhalt Bezug genommen.
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Die zulassige, insbesondere nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und
gem. 8§ 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache
weitgehend Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens ,MELA*" als Marke
stehen hinsichtlich der im Tenor Ziff.1 genannten Waren absolute
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, so
dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war (s.u.
Ziff. 1.). Hinsichtlich der weiteren in Klasse 24 noch beanspruchten Waren ist die
angemeldete Bezeichnung jedoch freihaltebedurftig i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
so dass die Markenstelle dieser insoweit zu Recht die Eintragung versagt hat gem.
§ 37 Abs. 1 MarkenG (s.u. Ziff. I1.).

l. Die Beschwerde ist hinsichtlich der im Tenor Ziff. 1. genannten Waren
erfolgreich. Im Zusammenhang mit diesen Waren steht der angemeldeten
Bezeichnung weder ein Freihaltebedlrfnis gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen, noch ist ihm insoweit die Unterscheidungskrafti. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG abzusprechen.

1. Ein Freihaltebedirfnis i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt insoweit nicht vor.

a) Nach der Vorschrift des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von
der Eintragung ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder
der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen konnen. Die Regelung verfolgt das im
Allgemeininteresse liegende Ziel, dass samtliche Zeichen oder Angaben, die
Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen Wirtschafts-
teiinehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet
werden konnen (EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 — Agencja Wydawnicza
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Technopol sp. z 0.0./ HABM [1000]; GRUR 2004, 674 Rn. 56 — Koninklijke KPN
Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; GRUR 1999, 723 Rn. 25
— Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 — Stadtwerke Bremen,;
GRUR 2012, 272 Rn. 9 — Rheinpark-Center Neuss). Diese Vorschrift gebietet die
Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als
Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit
in Zukunft erfolgen kann (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 Rn. 56 — Koninklijke KPN
Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 42
— Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 565 Rn. 28 — smartbook; GRUR 2012, 276
Rn. 8 — Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.). Auch wenn somit grundsatzlich
die Eignung eines Zeichens zur Beschreibung der jeweiligen Waren und
Dienstleistungen ausreichend ist, bedarf es der Feststellung, dass eine derartige
Verwendung des Zeichens vernunftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist (vgl.
Strobele in: Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 8§ 8 Rn. 379 ff.; EuGH
GRUR 1999, 723 Rn. 31 u. 37 — Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 186
Rn. 43 — Stadtwerke Bremen; GRUR 2003, 343 — Buchstabe ,Z"). Die damit
verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwagungen
beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung
realitatsbezogen erfolgen (BGH GRUR 2017, 186 Rn. 43 — Stadtwerke Bremen).

Fur die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf
das Verstandnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers als malfigebliche
Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen
Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29
— Chiemsee). Bei fremdsprachigen Begriffen kommt es dabei insbesondere darauf
an, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt
wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen
(EuGH, a.a.O., Rn. 26 u. 32 — Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA
[MATRATZEN]).



-16 -

b) Gemessen an diesen Grundsatzen steht dem angemeldeten Zeichen im
Zusammenhang mit den in Ziff. 1. des Tenors genannten Waren das
Schutzhindernis des Freihaltebedirfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht

entgegen.

aa) Die beanspruchten Waren der Klassen 9, 18, 24 und 25 wenden sich
weitestgehend an die allgemeinen Verkehrskreise, und zwar sowohl an den Handel
als auch an die Endverbraucher. Soweit in Klasse 24 neben Endprodukten wie
Handtlchern, Servietten etc. auch Rohwaren wie beispielsweise ,Textile Verbund-
materialien“ oder , Textilhandtuchstoffe* beansprucht werden, so kbnnen diese sich

dariber hinaus auch an gewerbliche Kunden wenden, die diese Stoffe verarbeiten.

bb) Bei dem angemeldeten Zeichen ,MELA" handelt es sich um das italienische
Wort far ,Apfel* (vgl. https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/italienisch-
deutsch/mela). Zugleich ist es ein Sanskritbegriff mit verschiedenen Bedeutungen,
u.a. ,Treffen, Versammlung, religibse Zusammenkunft (vgl. https://sanskrit-
woerterbuch.podspot.de/post/mela-treffen-versammlung). Die Beschwerdefiihrerin
fuhrt auf Ihrer Homepage aus: ,MELA ist Hindi und steht fir <Gemeinsam
Handeln>" und verweist in diesem Zusammenhang auf die faire und 6kologische
Produktion ihrer Waren (vgl. https://www.....de/nachhaltigkeit). SchlieRlich
ist ,MELA" ein — in Deutschland vergleichsweise seltener — weiblicher Vorname, der
auf Namen mit dem Bestandteil ,Mela® wie Melanie oder Pamela zuriickgeht (vgl.
https://www.baby-vornamen.de/Maedchen/M/Me/Mela/;

https://vornamen.blog/Mela).

Da es sich um ein zum Grundwortschatz der italienischen Sprache gehdérendes
Wort handelt (vgl. PONS Grundwortschatz Italienisch, 2009, S. 78), ist davon
auszugehen, dass jedenfalls die angesprochenen Fachkreise, ndmlich insbeson-
dere die am Im- und Export beteiligten Handler oder die gewerblichen Kunden, die
als mal3geblicher Verkehrskreis allein von ausschlaggebender Bedeutung bei der

Entscheidung sein kénnen, das Wort ,MELA" in der Bedeutung ,Apfel* verstehen
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(vgl. zu den malRgeblichen Verkehrskreisen EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24
— Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; zum Verstandnis
italienischer Begriffe vgl. BPatG, Beschluss vom 16.09.2014, 29 W (pat) 581/12
— CONTENTO m. w. N.). Diese am Handel beteiligten Fachverkehrskreise verfiigen
im Allgemeinen uber gute Sprach- und Fachkenntnisse, so dass ihnen der
Bedeutungsgehalt des angemeldeten Wortzeichens ohne Weiteres bekannt ist.

cc) Auch unter Zugrundelegung dieses Verstandnisses ist die angemeldete
Bezeichnung ,Mela“ fir die im Tenor Ziff. 1 genannten Waren nicht
freihaltebedurftig.

Insbesondere ist insoweit nicht ausreichend, dass das italienische Wort fur ,Apfel”
— ebenso wie eine Vielzahl von Bezeichnungen von Pflanzen, Obst oder diversen
Gegenstanden — theoretisch als Dekorangabe fiir eine Vielzahl der beanspruchten
Waren verwendet werden kann. Denn nicht alle Worter, die darstellbare
Dekorationselemente oder Gegenstande benennen, sind fur alle verzierbaren oder
bedruckbaren Waren ohne Weiteres als beschreibend anzusehen (vgl. BPatG,
Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 — CAMOMILLA; Beschluss vom
23. 4. 2013, 27 W (pat) 19/13 — Fruit; Beschluss vom 11.09.2012, 27 W (pat) 50/12
— Wildschitz Jennerwein). Eine Bezeichnung ist jedoch fir solche Waren als
Dekorangabe freihaltebedurftig, bei denen ein bestimmtes Dekor ein wesentliches
Kriterium der Kaufentscheidung ist und deshalb auch in der Produktbeschreibung
regelmafig benannt wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12
— CAMOMILLA). Es bedarf daher konkreter Feststellungen, inwieweit dies bei

bestimmten Waren oder in bestimmten Branchen der Fall ist.

Bei fremdsprachigen Angaben ist im Rahmen des Freihaltebedurfnisses des
Weiteren relevant, wie eine Angabe in der Fremdsprache tatsachlich verwendet
wird, sofern nicht bereits eine (beschreibende) Verwendung des Zeichens bei den
inlandischen angesprochenen Verkehrskreisen festgestellt werden kann. Denn die

am Im- und Export beteiligten Fachkreise und erst Recht die ausschlief3lich im
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Inland tatigen Verkehrskreise sind auf die Verwendung einer fremdsprachigen
Bezeichnung, die bereits im Ursprungsland nicht beschreibend verwendet wird bzw.
deren kinftige beschreibende Verwendung (auch dort) verninftigerweise nicht zu
erwarten ist, nicht angewiesen (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.02.2014, 30 W (pat)
47/12 — Selecta).

Der Senat konnte fur die im Tenor Ziff. 1 genannten Waren nicht feststellen, dass
das italienische Wort ,MELA" in Alleinstellung als Beschaffenheitsangabe
gebrauchlich ist. Auch Anhaltspunkte, weshalb eine klnftige beschreibende
Verwendung zu erwarten ist, sind in Bezug auf diese beanspruchten Waren nicht

ersichtlich.

(1) So wird zwar eine Vielzahl der beanspruchten Waren durchaus in der Farbe
.=apfelgrin“ angeboten. Die Recherche des Senats nach den in den Klassen 9, 18,
24 und 25 beanspruchten Waren, beispielsweise Taschen, Stoffen, Handtlichern
oder Bekleidungsstiicken, und dem Begriff ,MELA" hat jedoch ergeben, dass im
Italienischen griine Bekleidungssticke, Stoffe oder sonstige Textilwaren fast
ausnahmslos mit ,verde mela®“, also ,apfelgrin“, oder auch mit ,mela verde*
bezeichnet werden und nicht lediglich mit ,MELA" in Alleinstellung. Im
Zusammenhang mit Bekleidungsstiicken sind zudem Rechercheergebnisse
besonders haufig, die das Wort ,MELA" in Kombination mit dem Wort ,fisico” in der
Bedeutung ,Koérperbau“ zeigen. Mit der Begriffskombination ,fisico a mela“ (oder
auch ,donna a mela“) wird auf die Koérperform bzw. den Figurtyp, bei dem u. a.
zwischen Apfelfigur/Apfelform und Birnenfigur/Birnenform unterschieden wird,
verwiesen (vgl. https://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/abnehmen/fettverteilung-
apfel-oder-birnentyp-id32252.html).  Schlie3lich  konnte der Senat die
Wortkombinationen ,pellemela” oder ,pelle di mela® i.S.v. ,Apfelleder* zur
Bezeichnung einer veganen Lederaltermative aus Apfeltrester recherchieren
(http://www.moliniditalia.it/storci-e-volcan-realizzano-la-pellemela-il-cuoio-

vegetale/; https://www.nonsprecare.it/frumat-carta-pelle-scarti-mele?refresh_cens;
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zu dieser Lederalternative s. auch https://www.waschbaer.de/magazin/alternativen-
zu-leder/).

Demgegeniber konnte der Senat nicht ermitteln, dass im Italienischen die
Bezeichnung ,MELA" in relevantem Umfang in Alleinstellung, also aul3erhalb der
vorgenannten Wortkombinationen wie ,verde mela®, fisico a mela“ oder ,pelle di
mela“, als Bezeichnung einer Farbe der vorliegend relevanten Waren, einer
Passform der in Klasse 25 beanspruchten Bekleidungsstiicke oder eines Materials

verwendet wird.

(2) Daneben konnte der Senat in Einzelfallen die Verwendung des Wortes ,MELA"
als Bezeichnung des Motivs oder der Form der beanspruchten Waren ermitteln. So
hat die Recherche des Senats ergeben, dass es beispielsweise ausgefallene
Taschen in Apfelform gibt oder auch Taschen, Stoffe oder Bekleidungsstiicke mit
Apfel-Motiven (vgl. die mit Hinweis des Senats vom 9. Juni 2020 sowie die im
Verfahren vor dem DPMA zugesandten Nachweise). Er konnte jedoch nicht
feststellen, dass derartige Motivangaben und insbesondere auch die Motivangabe
,MELA" im Italienischen bei den Waren der Klassen 9, 18, 25 sowie den im Tenor
Ziff. 1. genannten Waren der Klasse 24 — anders als bei den Waren der Klasse 24,
hinsichtlich derer die Beschwerde zurickgewiesen wird bzw. von der
Beschwerdefuhrerin bereits ein Verzicht erklart wurde — regelméafiig in der Produkt-
beschreibung verwendet werden. Lediglich im Zusammenhang mit denjenigen
Waren, bei denen die Angabe des Motivs regelmalig von Relevanz fir die
Kaufentscheidung ist und dementsprechend in der Produktbeschreibung verwendet
wird, und bei denen das Wort ,MELA" in der italienischen Sprache tatsachlich
— auch in Alleinstellung — beschreibend verwendet wird oder aber aus sonstigen
Grunden eine derartige Verwendung im Inland zu erwarten ist, ist jedoch eine
Eignung des angemeldeten Zeichens zur Beschreibung dieser Waren i.S.v. § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen und nur insoweit sind die am Handel beteiligten
Fachverkehrskreise auf die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung
angewiesen (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13.02.2014, 30 W (pat) 47/12
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— Selecta). Hinsichtlich der im Tenor Ziff. 1. genannten Waren kann auf der
Grundlage der Feststellungen des Senats nicht konstatiert werden, dass das Wort
,MELA" in Alleinstellung als beschreibende Angabe verwendet wird oder dies

kinftig zu erwarten ist.

2. Im Zusammenhang mit den im Tenor Ziff. 1. genannten Waren ist des Weiteren

nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzunehmen.

a) 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schliefl3t von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen fir die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 - Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411
Rn. 10 — #darferdas? Il; GRUR 2018, 932 Rn. 7 — #darferdas? |; GRUR 2018, 301
Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 569
Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7
— Starsat). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 — AS/DPMA
[#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 — Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO];
GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA
[MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 — grill meister).
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Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der fur die in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird
(EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-
Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 — #darferdas? I). Auch
Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung
selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die
Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass
der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne
Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel fur die
Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018,
301 Rn. 15 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR
2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard). Ferner
kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu
unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebrauchlichen Wértern oder
Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom
Verkehr — etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
— stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH
GRUR 2018, 932 Rn. 8 — #darferdas? |; GRUR 2016, 934 Rn. 12 — OUI; GRUR
2014, 872 Rn. 21 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 — HOT; GRUR
2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 — Link economy; GRUR 2010,
640 Rn. 13 — hey!).

b) Nach diesen Grundsatzen kann dem angemeldeten Zeichens im hier
relevanten Warenzusammenhang die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen

werden.

Unter Zugrundelegung der obigen Feststellungen werden die angesprochenen

inlandischen Verkehrskreise in der Bezeichnung ,MELA" in Alleinstellung keinen
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rein beschreibenden Sachhinweis auf die Eigenschaften der im Tenor genannten
beanspruchten Waren sehen.

aa) Soweit die am Handel, insbesondere am Im- und Export, beteiligten
Fachkreise betroffen sind, so ist zwar wie dargelegt davon auszugehen, dass sie
das Wort ,MELA" verstehen. Sie werden jedoch — soweit nicht die Bezeichnung
eines Dekors als Motivangabe Ublich ist — der Bezeichnung keinen rein
beschreibenden Begriffsinhalt zumessen. lhnen ist bewusst, dass derartige Waren
nicht regelmafig und typischerweise nach dem Motiv bezeichnet werden bzw. dass
die Bezeichnung ,MELA" zur Bezeichnung von Eigenschaften der Waren wie der
Farbe oder einer Passform im Italienischen nicht in Alleinstellung, sondern stets in

Wortkombinationen wie ,verde mela“ oder ,fisico a mela“ verwendet wird.

bb) Soweit die weiteren Dbeteiligten Verkehrskreise, insbesondere die
angesprochenen Verbraucher, zwar moglicherweise das zum Grundwortschatz
gehodrende italienische Wort ,MELA" Ubersetzen kdnnen, jedoch keine naheren
Kenntnisse von dessen Verwendung haben, kann bereits nicht davon ausgegangen
werden, dass sie in dem Zeichen in Zusammenhang mit den weiteren

beanspruchten Waren Uberhaupt dieses italienische Wort erkennen.

Bei Begriffen aus einer Fremdsprache missen die angesprochenen Verkehrskreise
das Wort nicht nur ins Deutsche Ubersetzen kdnnen, sondern es im konkreten
Warenzusammenhang erst einmal dem fremden Sprachkreis zurechnen (vgl.
BPatG, Beschluss vom 16.09.2014, 29 W (pat) 581/12 — CONTENTO). Dies ist
gerade bei einem Wort wie ,MELA", das auch als Name verwendet werden kann
und das von seiner Wortbildung her (zweisilbig mit Endung auf den Buchstaben ,a")
eine Nahe zu einer Vielzahl weiblicher Vornamen wie beispielsweise Maja, Lara,
Mia, Petra, Lena, Sara, Mona u. v. m. aufweist, nicht ohne Weiteres der Fall. Es ist
nicht zu erwarten, dass ,MELA" von einem relevanten Anteil der angesprochenen
Verkehrskreise der italienischen Sprache zugeordnet wird und in seinem

Bedeutungsgehalt ,Apfel* erfasst wird, um hieraus Schlussfolgerungen hinsichtlich
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Motiv, Farbe oder Passform der weiteren beanspruchten Waren zu ziehen. Dies
ware eine analysierende Betrachtungsweise, die der angesprochene Verkehr
regelmaRig nicht vornimmt (vgl. BPatG Beschluss vom 16.09.2014, 29 W (pat)
581/12 — CONTENTO; Beschluss vom 13.02.2014, 30 W (pat) 47/12 — Selecta).
Vielmehr ist davon auszugehen, dass fir das angesprochene Publikum die
Namensbedeutung von ,MELA* im Vordergrund steht. Der Bezeichnung ,MELA"
kommt daher hinsichtlich der im Tenor Ziff. 1. genannten Waren keine im

Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung zu.

Dem Zeichen kann die Unterscheidungskraft insoweit auch nicht aus sonstigen
Erwagungen abgesprochen werden, da weder ein enger beschreibender Bezug
vorliegt, noch das Zeichen ,MELA" beispielsweise wegen einer entsprechenden

Verwendung in der Werbung stets nur als solches verstanden wird.

Il. Im Ubrigen war die Beschwerde jedoch zuriickzuweisen, da der Eintragung der
angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den weiteren Waren der
Klasse 24 das Schutzhindernis des Freihaltebedirfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegensteht. Dies betrifft die in Klasse 24 beanspruchten Waren ,,Aus
textilem Material hergestellte Handtliicher; Badeumhéangehandticher mit Kapuze;
Frotteetlcher [Textilwaren]; Handticher [Textilien], angepasst  fur
Handtuchspender; Handtiicher aus textiiem Gewebe; In Paketen verkaufte
Textilhandtticher; M6belstoffe in Form von textilen Stiickwaren; Mébellberziige aus
textilen Materialien; M6belliberziige aus Textilien; Mobeluberziige aus Textilien und
Kunststoffen [nicht angepasst]; Nicht angepasste Mdbeltberziige aus Textilien und
Kunststoffen; Strandtiicher aus textilem Material; Textile Gesichtshandtiicher;
Textile Handtticher; Textile Kiichenhandtiicher; Textile Schutztiberztge fur Moébel;
Textile Unterlagen zum Wechseln von Babywindeln; Textile Verbundmaterialien;
Textilhandtuchstoffe; Textilhandtiicher; Textilhandtticher far Babys;
Textilhandttcher fur das Gesicht; Textilhandtticher fur Kleinkinder; Textilhandtticher

fur Kichenzwecke; Textilhandticher fur Trainingszwecke; Textilservietten®.
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Im Zusammenhang mit derartigen Waren stellt das konkrete Dekor ein wesentliches
Kriterium der Kaufentscheidung dar und wird auch in der Produktbeschreibung
regelmalig benannt. So haben die Recherchen des Senats ergeben, dass Stoffe
im Allgemeinen — neben weiteren Waren der Klasse 24 wie Bettwasche, Kissen
oder Gardinen — regelmaf3ig nach dem Motiv benannt bzw. kategorisiert werden,
wobei sich neben Kategorien wie ,Blumen®, ,City“, ,Herzen®, ,Kaffee/Kiiche",
.Kinder“ etc. auch die Kategorie ,,Obst-Gemise" findet und hier Motivangaben wie
beispielsweise ,gepunktete Apfel“ etc. (vgl. die im Hinweis des Senats vom
9. Juni 2020 genannten Fundstellen). Neben diesen Feststellungen in Bezug auf
Stoffe im Allgemeinen, zu denen beispielsweise die noch beanspruchten Waren
.rextile Verbundmaterialien; Textilhandtuchstoffe* gehéren, konnte der Senat
derartige Feststellungen dartber hinaus speziell fir Handtlicher, Polster- und
Mobelstoffe/-Uberzuge sowie fur Wickelunterlagen und Servietten treffen (vgl. die
mit Hinweis des Senats vom 16. Juli 2020 zugesandten Belege). Auch im
Italienischen werden Stoffe im Allgemeinen — aber auch die weiteren vorgenannten
Waren wie beispielsweise Wickelunterlagen — oftmals nach Motiven benannt,
beispielsweise dem Motiv ,mela“ oder dem Plural ,mele*, also ,Apfel“ (vgl. wiederum
die zahlreichen im Hinweis des Senats vom 9. Juni 2020 zitierten Nachweise sowie
die mit Hinweis des Senats vom 16. Juli 2020 erganzend zugesandten Belege). Im
Zusammenhang mit den vorgenannten Waren ist die Bezeichnung ,MELA" daher
zur Beschreibung von Eigenschaften dieser Waren geeignet und gem. § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG freihaltebeddrftig.

Da hinsichtlich dieser Waren schon das Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob der angemeldeten Bezeichnung insoweit
die erforderliche Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

M. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden, da die
Beschwerdefuhrerin die Durchfihrung einer solchen nicht beantragt (8 69 Nr. 1
MarkenG) und der Senat sie auch nicht fir geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3
MarkenG).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. beidem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der FUhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenburger-Huber Lachenmayr-Nikolaou Seyfarth
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