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B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke Kapitel 3

zur nicht bestehenden Mdoglichkeit, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch Negativdisclaimer
auszurdumen.

(3) Geografische Herkunftsangaben. Thnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hiu-
fig entgegen, weil Allgemeinheit und insbesondere Mitbewerber ein starkes Interesse
an der Angabe des geografischen Bezuges ihrer Produkte zu einer bestimmten Ge-
gend oder einem Ort haben. Von der Eintragung ausgeschlossen sind insoweit Anga-
ben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Produkte dienen kénnen.
Dies sind nicht nur Namen von Lindern, Regionen, Stidten und Orten, sondern
auch Ortsangaben im weiteren Sinne wie Namen von Fliissen, Seen und Bergen, die
zugleich die Region bezeichnen, sowie von Stadtteilen, Straen und Plitzen, Bau-
werken und Wahrzeichen, die mit einem Gebiet identifiziert werden.?8¢ Uber seinen
‘Wortlaut hinaus erfasst er nicht nur Angaben zur geografischen Herkunft der Produk-
te, die fuir deren Wertschitzung wichtig und daher besonders beschreibungsgeeignet
sind, sondern auch andere wichtige geografische Angaben zum Produkt,?” wie Her-
kunft von Rezeptur, Rohstoffen, Entwiirfen oder Sitz eines Handelsunternehmens,
wenn sie eine positiv besetzte Vorstellung einer Verbindung von Produkt und Ort
hervorrufen sowie bei Dienstleistungen der Erbringungsort. Auch hier kommt es al-
lein darauf an, ob das Zeichen objektiv eine geografische Angabe ist, wihrend An-
melderintention oder Ubereinstimmung von(Zeichen und Anmelderfamiliennamen

irrelevant sind.
e

Beispiele aus der Praxis:

Haufig sind Anmeldungen rein ‘geografischer ‘Angaben wie ‘Luxor und Kombinationen
produktbeschreibender_und _geografischer. Angaben wie Rdéntgenzentrum Miinchen,
Deutsches Osteopathieforum. lhnensteht § 8-Abs; 2'Nr. 2 MarkenG entgegen, weil All-
gemeinheit, insbesondere Mitbewerber solche Angaben frei verwenden kdnnen mussen.
Meldet ein Anmelder namens Regensburger Regensburger Lichttechnik fur Elektrodienst-
leistungen an, greift § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG wegen beschreibungsgeeigneter Sach-
und Herkunftsangabe.

Neben aktuell?®® beschreibungsgeeigneten geografischen Angaben sind auch Anga-
ben ausgeschlossen, deren beschreibende Verwendung flir die Produkte bei realitits-
bezogener Prognose einschlieBlich moglicher, nicht unwahrscheinlicher kiinftiger
wirtschaftlicher Entwicklungen verniinftigerweise zu erwarten ist;?®° dabei kommt es
insbesondere darauf an, ob der Verkehr die geografische Angabe kennt und welche
Eigenschaften Ort und Waren haben. Dies kann nicht rein spekulativ angenommen
werden, sondern erfordert gewisse Anhaltspunkte:

26 BGH GRUR 2012, 272 — Rheinpark-Center Neuss; BPatG GRUR 2009, 1175ff. — Burg Lissingen;
BPatG MarkenR 2010, 343 — Speicherstadt und BPatG GRUR 2011, 918 — STUBENGASSE MUNS-
TER.

287 Nicht erfasst von der Herkunft ist der Lieferort von Waren, er kann aber eine Bestimmungsangabe sein.

288 Die neuen Malstibe zur Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrundeliegenden Art. 3 Abs. 1 lit. ¢
(jetzt Art. 4 Abs. 1 lit. b) MarkenRL der Grundsatzentscheidung EuGH GRUR 1999, 723 ff. — Chiemsee
machten iltere Rspr. unverwertbar.

289 Zu den Anforderungen an die Begriindung einer solchen, verniinftigerweise zu erwartenden kiinftigen
Entwicklung durch die Markenstelle BPatG 26 W (pat) 568/20 v. 18.1.2021 = GRUR-RS 2021, 1312 —
Kloster Scheyern.
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Kapitel 3 Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA

Indizien fiir Beschreibungseignung ciner Ortsangabe als Herkunftsangabe von
‘Waren und ein daraus resultierendes Allgemeininteresse an deren Freihaltung sind tat-
sichliche Anhaltspunkte, wie aktuelle Existenz einschligiger Produktanbieter dort
oder objektive Eignung zu einer wahrscheinlichen Entwicklung dahin auf Grund
wirtschaftlicher Bedeutung, allgemeinen Handelsvolumens, Infrastruktur der Region
einschlieBlich Verkehrsanbindung.?® Diese (kiinftige) Beschreibungseignung wird bei
Namen von Lindern, Regionen, GroBstidten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden
Orten vermutet, weil diese fiir alle Produktarten frei verwendbar bleiben miissen.

Indizien dagegen und fiir Schutzfihigkeit sind fehlende aktuelle Eignung als
Sitz fiir Anbieter solcher Produkte und sonstige Ankniipfungspunkte sowie Unwahr-
scheinlichkeit einer solchen Entwicklung auf Grund der geografischen Eigenschaften
(zB eine felsige Schlucht flir groBere Fabrikanlagen) und Irrelevanz der geografischen
Herkunft fiir eine Produktart.

Die flir Angaben zur geografischen Herkunft von Waren entwickelten Grundsitze
gelten grundsitzlich auch fiir Angaben zum Erbringungsort von Dienstleistun-
gen.”! Fiir touristische oder sonstige Dienstleistungen, bei denen positiv besetzte
Vorstellungen betreffend den Ort eine Rolle spielen, ist dies unzweifelhaft. Bei
grundsitzlich standortneutralen Dienstleistungen ohne grofle Relevanz ihres geografi-
schen Ursprunges ist es einzelfallabhiingig, kann aber daraus resultieren, dass gute Er-
reichbarkeit durch einen giinstig gelegenen.Standort bei alltiglichen Dienstleistungen
wie Einzelhandel oder (noch) analogen Bapkdienstleistungen relevant ist; bei Einzel-
handelsdienstleistungen, .die auch in kleineren, dandlichen oder abgelegenen Orten
verfligbar sein sollten, erfiillen auch deren Ortsnamen als Erbringungsort § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG, wenn der Ort als Erbringungsort blof3 verntinftigerweise in Frage
kommt.>?

Beispiele aus der Rechtsprechung:
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht und daher schutzunfihig:

BPatG 27 W (pat) 08/18 v. 21.10.2019 — East Coast flr Klasse 18, 24 bekannte geo-
grafische, aktuell beschreibungsgeeignete Angabe zur Herkunft von der US-Ostkuste,
weil in diesem Industriezentrum alles produziert wird.

BPatG 30 W (pat) 549/17 v. 4.4.2019 = BeckRS 2019, 11316 — Wellington flr Klas-
sen 1, 2, 19 beschreibungsgeeigneter bekannter Name der neuseeldndischen Hauptstadt,
die aufgrund GroBe und wirtschaftlicher Bedeutung fir alle Waren eine mogliche geo-
grafische Angabe ist.

BPatG 28 W (pat) 531/18 v.23.7.2019 = LMuR 2019, 242 — GLYNG®RE fur Fisch-
konserven beschreibungsgeeignete geografische ddnische Bezeichnung am Limfjord ge-
legener Hafenstadt mit 1500 Einwohnern, die zwar aktuell kein Produktionsort fiir Fisch-
konserven ist, fur die dies aber nicht vollig fernliegend ist.

BPatG 25 W (pat) 519/14 v.3.12.2015 — Grevensteiner fur Lebensmittel, Gastrono-
miedienstleistungen geografische Herkunftsangabe. Zwar kein Name eines bedeutenden
Ortes, sondern eines nur regional bekannten Stadtteils von Meschede, der aber auf-

29 EuGH GRUR 1999, 723 — Chiemsee.
21 BGH GRUR 2009, 994 — Vierlinden.
292 BPatG GRUR 2009, 491 — Vierlinden.
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B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke Kapitel 3

grund ortsangabentypischer Wortbildung, Eignung als Produktionsort fiir die Waren und
guter Verkehrsanbindung kinftig beschreibungsgeeignet ist. Sehr differenzierte Ent-
scheidung.

BPatG 25 W (pat) 44/12 v. 20.6.2013 = BeckRS 2013, 14106 — Portofino fiir Krduter
auch inldndischem Verbraucher bekannte ligurische Ortsangabe, die eine taugliche An-
gabe zum Verarbeitungsort bzw. eine Angabe mit positiv besetzter Vorstellung zu Le-
bensstil, Flair und Tradition ist.

BPatG 33 W (pat) 47/09 v. 7.12.2010 = GRUR 2011, 918 — STUBENGASSE MUNS-
TER fur Werbung, Einzelhandel, Immobilienwesen beschreibungsgeeignete geografische
amtliche StraBenbezeichnung, eine historisch bedeutsame Ausgrabungsstdtte im Alt-
stadtzentrum, der als Standort von lbergeordneter Bedeutung und wegen hochentwi-
ckelter Infrastruktur fiir Dienstleister freihaltebedurftig ist. Interessant wegen Aspekts,
dass Anmelder Projektierer gleichnamigen Bauprojektes ist, das dem Standort Auf-
wind gab.

BPatG 33 W (pat) 105/06 v. 28.10.2008 = GRUR 2009, 491 - Vierlinden fiir Handels-
dienstleistungen mit Okolebensmitteln geografische Angabe des Erbringungsortes in
kleiner Neugemeinde &stlich von Berlin und Stadtteil von Duisburg.

BPatGE 4, 74f. - Champs-Elysee fiir Briefpapierausstattung geografische beschrei-
bungsgeeignete Angabe der fiir ihren Luxuscharakter bekannten HauptstraRe fiir luxuri-
6s aufgemachte Waren.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint und daﬁer schutzfahig:

BPatG 28 W (pat) 38718 v.25.9.2019 = GRUR-RS 2019, 37264 - Pizzara flir Beton-
steine der Klasse 19 nicht freihaltebediirftig, da Endverbraucher dessen Bedeutung
Schiefer nicht kennt und der Fachverkehr ‘Schiefer fir Betonsteine nicht beschreibend
versteht, sowie. auch nicht unter dem Aspekt einer geografischen Angabe, weil 9.000-
Einwohner-Dorf Pizzara in| der 'spanischen Provinz Malaga mangels| wirtschaftlicher Be-
deutung keine naheliegende geografische Herkunftsangabe fir Betonsteine ist. Sehr
vielseitige, umfassende Entscheidung.

BPatG 29 W (pat) 34/13 v. 18.11.2015 = BeckRS 2015, 20566 - Yukon flir Werbung,
Einzelhandel als Name eines durch Alaska und Kanada flieBenden Stromes und eines
kanadischen Verwaltungsgebietes mit Wald und Tourismus zwar in Deutschland bekann-
tes Reiseziel, aber nicht freihaltebedrftig, weil diese Dienstleistungen aus so weit ent-
fernter Region nur unverhdltnismaRig aufwéndig realisierbar sind oder ein Hinweis auf
ihre geografische Lage irrelevant ist.

Uberwindbar ist der Ausschluss geografischer Angaben neben der schwierigen??
Verkehrsdurchsetzung im Wege ihrer Anmeldung als Kollektivmarke gemil3 §§ 99,
97 ff. MarkenG durch eine juristische Person, insbesondere einen Verein. Als Kollek-
tivmarke?®* unterscheidet sie aber nicht Produkte eines Anbieters von denen anderer
Anbieter, sondern Produkte der Mitglieder aus diesem Gebiet von denen nicht aus
diesem Gebiet und muss zum Ausgleich zu diesem Monopol anderen Anbietern aus
diesem Gebiet entsprechend der Markensatzung oftenstehen.

2% Zu deren Voraussetzungen und Anforderungen — Rn. 276ff.
2% Zu Begriff und Anforderungen — Kap. 3 Rn. 47.
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Kapitel 3 Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA

(4) Zeitangaben. Angaben tiiber die Zeit der Herstellung von Waren oder Dienst-
leistungserbringung erfasst § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dann, wenn der Zeitpunkt fiir
den Verkehr (Endabnehmer oder Fachverkehr) betreffend die Produkte relevant ist,
wie bei Wein, Bier (Mdrzenbier, Maibock). Weil3 der Verkehr um die permanente
Produktion, ist die Zeitangabe sehr allgemein, wie bloBe Aktualitit oder betrifft sie
mogliche Zeitpunkte von Warenkonsum oder Dienstleistungsinanspruchnahme wie
Today, Weekend, Holiday greift allenfalls § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Beispiele fiir teils merkmalsbeschreibende Marke:

BPatG 27 W (pat) 98/12 v. 8.10.2013 = BeckRS 2013, 19919-8-Uhr-Blatt fiir Klas-
sen 9, 16, 35 417 beschreibungsgeeignete Zeitangabe, weil 8-Uhr Erscheinungszeitpunkt
von Medien beschreibt; interessant auch zum Verhdltnis zum Werktitelschutz.

BPatG 29 W (pat) 218/02 v. 3.8.2005 = BeckRS 2009, 2092 — Heute Mittag far Fern-
sehsendungen Ubliche Zeitangabe flir Sendetermin oder Format, flir Datentréger, Brillen,
Beherbergung nicht, weil Zeitangaben insoweit untblich sind.

(5) Mengen- und Wertangaben. Thnen steht seltener § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
sondern eher Nr. 1 entgegen.

Mengenangaben sind sinnvolle Angaben zu Anzahl, GréBe oder Menge des
Produktes in verkehrsiiblichen MaBeinheiten (Kilo, \Meter, Gramm), auch abgekiirzt
(kg, m, g) sowie Zahlen und Zahlworter, &Veil die wenigen praktikablen Mengenan-
gaben, insbesondere Grund- oder runde Zahlen wegen ihrer Beschrinktheit und
Praktikabilitit freizuhalten sind. Wertangaben sind in Abgrenzung-zu Beschaffen-
heitsangaben ‘nur unmittelbar qualitativ produktbeschreibende Angaben allgemeiner,
spezieller, ausgeschriebener oder, abgekiirzter Art, Hierunter fallen, aktuelle oder wei-
terlebende, veraltete, in;und auslindische Wahrungs: 'und/Miinzbezeichnungen (wie
Mark, DM oder Taler),>> wihrend allgemeinen Wertangaben wie preiswert, exklusiv,
echt Anpreisungen die Unterscheidungskraft fehlt.

Beispiel aus der Rechtsprechung:

BPatG 28 W (pat) 69/12 v. 26.3.2014 = BeckRS 2014, 8019 — Zahl 1 in Dreieck mit
abgerundeten Ecken fur KfZ, KfZ-Teile beschreibungsgeeignete Mengenangabe, weil
Zahlen in der KfZ-Branche immense Bedeutung zur Beschreibung von Motorleistung,
Zylinderzahl, Verdichtung, Gang- und Sitzplatzzahl bzw. jedenfalls der Bauserie haben.

(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Produkte. Der Art. 4 Abs. 1 lit. ¢ Mar-
kenRL entsprechende Auffangtatbestand erfasst nach herrschender Praxis?*® Angaben
und Zeichen, die flir Produktverkehr wichtige und Abnehmer irgendwie bedeutsame
Umstinde mit Bezug zu den konkreten Produkten beschreiben,?”” ohne dass das
Zeichen die Merkmale vollstindig charakterisiert oder erschopfend beschreibt.?®

2% BPatG 28 W (pat) 576/11 v. 20.6.2012 — Weimarer Taler.

2% Nach wechselvoller Geschichte der Rechtsprechung, die jedenfalls Entscheidungen vor 1988 unverwend-
bar macht.

27 EuGH GRUR 2011, 1035-1000 und BGH GRUR 2000, 231 — FUNFER sowie BGH GRUR 2012,
272 — Rheinpark-Center Neuss zur Abgrenzung zu beschreibenden Angaben.

28 BGH GRUR 2014, 569 — HOT.
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Sonstige Merkmale sind daher vor allem solche, die Gegenstand positiv besetzter
Publikumsvorstellungen sind, wie Angaben zu tberragenden Eigenschaften, bran-
chenbeherrschender Stellung, Qualitit, besonderer Exklusivitit, Preisgiinstigkeit, Ver-
wendbarkeit, Modernitit, besonderer Zuginglichkeit, Symbolfarben und sonstigen,
unmittelbar mit dem Produktkonsum verbundenen positiven Umstinden, bei Bran-
cheniiblichkeit auch werbemifBig tibertrieben oder verfremdet. Angaben mit nur mit-
telbarem Produktbezug wie einer vom Produkt verschiedenen Zusatzleistung oder
Vertriebsmodalitit steht weniger § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern eventuell § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, wenn sie nur als solche verstanden werden. Die fol-
genden Beispiele sollen eine Vorstellung vom Anwendungsbereich dieser bisher selten
angewandten Fallgruppe vermitteln, die Anmelder wegen ihrer Offenheit fiir neue
Anwendungsfille aber negativ tiberraschen kann:

Beispiele aus der Rechtsprechung:
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante bejaht und daher schutzunféhig:

BPatG 25 W (pat) 108/12 v.9.9.2014 = BeckRS 2014, 18616 — Krautergarten flr
Tees, alkoholfreie Getrdnke beschreibungsgeeignet fur sonstiges Merkmal der Waren,
dass sie Kdutertees sind oder Krdutergeschmack aufweisen.

BPatG 33 W (pat) 529/12 v. 26.2.2013 = BeckRS 2013, 6957 — VANTAGE fur Winter-
sportartikel beschreibungsgeeignet, da Vorteil'eine (sonstige) Sachaussage ist, dass diese
Waren einen Vorteil bieten, anderen tiberlegen sind.

BPatG 24 W (pat) 90/10 v. 13.9.2011 = BeckRS'2012, 4610 —/redhot fiir diverse Pro-
dukte, ua Bekleidung, Motorrdder, Getranke, Werbung, Verpflegung verstandliches sons-
tiges Merkmal allerneuest, was aus Verkehrssicht eine der attraktivsten Behauptungen zu
einem Produkt ist. Sehrempfehlenswerte Entscheidung:

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante verneint und schutzfahig

BGH GRUR 1998, 465f. — BONUS fiir Chemikalien fiir Garten- und Landwirtschaft
kein sonstiges Merkmal, da ihm anders als Premiere fiir erste Warenvorstellung unmittel-
barer Bezug zu Warenmerkmalen fehlt, sondern eher mittelbar Vertriebsmodalitéten ei-
ner von Ware verschiedener Zusatzleistung betrifft, nun ergénzt durch BPatG 30 W (pat)
26/18 v. 26.9.2019 - Black Friday, — Rn. 254 aE.

BGH GRUR 1998, 813 f. — CHANGE flr Tabakerzeugnisse kein sonstiges Merkmal mit
unmittelbarem Warenbezug, sondern wie Bonus Verkaufs-/Vertriebsmodalitdt, indem es
werblich auffordernd Wechsel von einem Markenprodukt zum anderen suggeriert.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante teils bejaht/teils verneint:

BPatG 30 W (pat) 26/18 v. 26.9.2019 = GRUR-Prax 2020, 178 — Black Friday fur di-
verse Dienstleistungen teilweise sonstiges Merkmal, weil fur Handelsdienstleistungen
und Werbung auch Vertriebsmodalitdten ein sonstiges Merkmal sein kénnen. Sehr le-
senswerte Entscheidung, bestatigt durch BGH 1 ZB 21/20 v. 27.5.2021.

bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen. Im Folgenden werden Ein-
zelfragen zu Markentypen dargestellt, die in jeder der geschilderten Tatbestandsvari-
anten des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorkommen kénnen. Treffen in einem Zeichen
mehrere Einzelfragen zusammen — wie etwa beil einer Neuschopfung aus einer
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Zahl und einer fremdsprachigen Wortkombination — muss der Anmelder fiir seine
Prognose die jeweiligen MalBstibe kombinieren.

Beispiele:

Hairmax fur Friseurdienstleistungen ist eine fremdsprachige Wortkombination, die tatbe-
standlich unter dem Aspekt einer Beschaffenheitsangabe zu untersuchen wére. Milkbar
71 fur Dienstleistungen einer Bar ist aus einer Zahl und einer Neukombination englischer
Worte zusammengesetzt, die unter dem Aspekt einer Beschaffenheitsangabe zu priifen
waére.

(1) Fremdsprachige Zeichen. Fremdsprachige Zeichen werden deutschen Zeichen
fiir die Beurteilung, ob sie unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen, nicht grundsitzlich
gleichgestellt. Weil auch ihnen ein Allgemeininteresse an freier Verwendung nur bei
Produktbeschreibungseignung entgegensteht, miissen sie nicht nur eine objektiv be-
schreibende Bedeutung flir das Produkt haben, sondern muss diese auch dessen nor-
mal informierten, angemessen aufmerksamen und verstindigen, inlindischen Durch-
schnittsabnehmer oder den inlindischen Fachkreisen, die sie ggf. auch nur im Vorfeld
des Exportes verwenden, verstindlich sein.>” Insoweit kann das Verstindnis eines
kleinen Teils des jeweiligen Verkehrskreises gentigen.

Der Fall, dass der vom Produkt angesprochene Durchschnittsabnehmer die fremd-
sprachige Angabe ohne weiteres versteht, wird ahnlich gepriift und beurteilt wie die
erste Fallgruppe fehlender Unterscheidungskraft eines im' Vordergrund ste-
henden produktbeschreibenden Gehaltes.’? Selbst bei/den [Endverbrauchern
geht die Rechtsprechung von stetiger,Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse und
daher zunehmendem Verstindnis jedenfalls des Grundwortschatzes von Fremdspra-
chen aus, mit der Folge, dass altere Entscheidungen nicht mehr verwertbar sind. Zu-
dem ist zu berticksichtigen, dass sich Fremdsprachen in einigen Branchen zu Fach-
sprachen entwickeln, die dann auch von den Verkehrskreisen verstanden werden
(zB I'T, Marketing, Mode). Fremdsprachliche Inkorrektheit hindert das produktbeschrei-
bende Verstindnis einer Angabe jedenfalls beim Endverbraucher eher nicht, weil er
sie oft gar nicht wahrnimmt.

Beispiele der Rechtsprechung fiir Erfiillung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:

BGH Mitt. 1999, 69 ff. — Tour de Culture fur Studienreisen beschreibungsgeeignete,
dem angesprochenen, gebildeteren Verkehr als Kulturtour verstdndliche franzdsische
Wortkombination zur Verdeutlichung des Bildungs-/Kulturbezuges der Reisen.

BPatG 27 W (pat) 507/17 v. 15.6.2018 = BeckRS 2018, 16704 — Enduring fiir Kosme-
tik der Klasse 3 beschreibungsgeeignet, dass die Waren dauerhafte Wirkung entfalten

2% Diese Vorgaben aus EuGH GRUR 2006, 411 ff. — Matratzen Concord/Hukla ersetzten die frithere Rspr.,
die Beschreibungseignung aus dem Verstindnis des inlindischen Verkehrs oder des Fachverkehrs bei Im-
und Export herleitete. Zum Geniigen eines kleinen Teils des Fachverkehrs EuGH MarkenR 2013, 110 —
Restore.

300 Siehe zu dieser Priifung — Rn. 154ff. Weil die Wertungen sich insoweit sehr dhneln kénnen, werden
hier oft beide Schutzhindernisse vorliegen. Auch hier sollte der Anmelder bei Beanstandung eines pro-
duktbeschreibenden englischen Gehaltes auf die Untersuchungen der Endmark AG zur Verstindlichkeit
englischer Slogans hinweisen, zuletzt die Claimstudie 2016, zu finden iiber Google durch Eingabe der
Stichworte daimstudie und Endmark.
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kénnen und sowohl Endverbrauchern wie Fachkreisen verstandlich aufgrund der allge-
mein vorhandenen Englischkenntnisse und als in der Kosmetikbranche tibliches Wort.

BPatG 30 W (pat) 22/17 v. 21.3.2019 = BeckRS 2019, 6412 — Naturell fiir Klassen 2,
3 beschreibungsgeeignete Angabe im Sinne von nattirlich, ohne Zusatzstoffe, das wegen
seiner Ableitung vom franzdsischen Wort, seiner Ndhe zum englischen Wort und seiner
Eindeutschung verstanden wird.

BPatG 24 W (pat) 529/15 v. 31.5.2016 = BeckRS 2016, 12105 — Flatline fiir Heizkér-
per und deren Installation beschreibungsgeeignete Beschaffenheitsangabe, weil Endver-
braucher sie als flach gestaltete Produktlinie auffassen, nicht medizinisch fiir Nulllinie
bzw. Sterben, das sie wohl nicht kennen.

BPatG 28 W (pat) 147/09 v. 4.8.2010 — Core flr Druckereierzeugnisse (mit Computer-
biichern) IT-interessierten Endverbrauchern verstdndliche Inhalts-/Themenangabe, weil
Englisch weltweit Ubliche Computerbranchensprache ist.

Beispiele der Rechtsprechung fiir Nichterfiillung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:

BPatG 28 W (pat) 18/15 v.28.4.2016 — Lille Smuk fur Lederwaren, Bekleidung nicht
beschreibungsgeeignet, weil es kein erheblicher, ggf. auch kleiner Teil der inlandischen
Endverbraucher versteht und es flr den Fachkehr im Im- und Export nicht préazise genug
ist.

BPatG 33 W (pat) 95/08 v. 26.1.2010 = BeckRS 2010, 3241 — Terrado fir Klassen 6,
19, 22 nicht beschreibungsgeeignet, weil spanisches Wort terrado zwar Flachdach, fla-
ches Dach bedeutet, aber keine Angabe zu Markisen ist und weder Endverbrauchern
noch Fachverkehraus dem Markisenhandel verstandlich ist, wo Spanisch hicht Fachspra-
che ist.

Erkennt der, Endabnehmer, den, produktbeschreibenden, Gehalt nicht, kann § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur noch|bei einer unmittelbaren /Produktbeschreibungseig-
nung unter dem Aspekt des ,,Profiverstindnisses” greifen. Dies ist vor allem bei glatt
produktbeschreibenden Sachangaben fiir den inlindischen Vertrieb, Im- und Export,
mehrsprachigen beschreibenden Ankiindigungen, Hinweisen und Gebrauchsanlei-
tungen moglich. Nachdem dieses Verstindnis der Fachkreise abstrakt lange nur fiir
Worte der Welthandelssprachen Englisch, Italienisch, Franzosisch, Spanisch und
Portugiesisch bejaht wurde, wihrend die Rechtferticung des Allgemeininteresses bei
anderen Sprachen Wairtschaftsbeziehungen in der konkreten Branche zwischen
Deutschland und dem jeweiligen Land erfordern sollte, werden nun infolge welt-
weiter Wirtschaftsbeziehungen eindeutig produktbeschreibende Angaben in Spra-
chen aller WTO-Staaten unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gefasst,>' weil auch in
Deutschland ein Allgemeininteresse an deren freier Verfiigbarkeit in allen wichtigen
Sprachen’?? besteht. Besondere Umstinde zum Beleg des Gegenteils sollte der An-

301 Weil Mitgliedsstaaten der WTO ja gerade am Welthandel teilnehmen wollen, s. generell Strobele/Hacker/
Thiering/Strobele MarkenG § 8 Rn. 592.

302 Fachworte toter Sprachen scheitern nur selten an § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn sie oder ihr Stamm
eingedeutscht sind oder die tote Sprache in der konkreten Branche Fachsprache ist, wie Latein in Medi-
zin, Chemie und Botanik, teils bei Kosmetik und Lebensmitteln, aber nicht mehr generell in der Rechts-
wissenschaft und gar nicht in der Elektronik. EuGH MarkenR 2012, 324 — Fidelio (Hallux): Latein maf3-
geblich im Orthopidie- und Bequemschuhbereich. BPatG 30 W (pat) 515/17 v.9.11.2017 = BeckRS
2017, 146718 — NeuroMatrix fiir Klasse 5 zwar verstindlich, aber nicht beschreibend. BPatG 29 W (pat)
530/10 v. 17.4.2012 — Bona Forma fiir Schonheitschirurgie fachbegrifflich beschreibungsgeeignet flir schone
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melder proaktiv vortragen. Indiziell fiir Eintragbarkeit kann die Eintragung im ent-
sprechenden fremdsprachigen Land wirken, wihrend die Erfassung als Fachbegrift in
Lexika dagegenspricht.

Beispiele aus der Rechtsprechung:
Wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunféhig:

BPatG 30 W (pat) 543/20 v. 29.10.2020 = GRUR-RS 2020, 32529 - Argent fur Soft-
ware unmittelbar beschreibende Inhalts- und Bestimmungsangabe, die zumindest ein Teil
der Handler mit Handelsbeziehungen nach Frankreich versteht.

BPatG 25 W (pat) 88/17 v.22.1.2020 = GRUR-RS 2020, 1268 — Plombir Sovjetskij
fur Speiseeis beschreibungsgeeignete russische Bezeichnung einer Speiseeisart, die dem
Lebensmittelfachverkehr und kleinem, fir § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genligenden Teil der
Endverbraucher, den russischen Einwanderern und Bewohnern der ehemaligen DDR ver-
stédndlich ist.

BPatG 25 W (pat) 593/17 v.25.3.2019 = BeckRS 2019, 6392 — Un gout de fou ...
Jusqu'au bout fiir SiiBwaren beschreibungsgeeignet, da warenbeschreibender Gehalt
verrtickter Geschmack bis zum Schluss jedenfalls den Fachkreisen der StiBwarenbranche
infolge des starken Im- und Exportes mit Frankreich verstandlich ist.

BPatG 24 W (pat) 534/13 v. 24.4.2014 = BeckRS 2014, 9805 — MIOD fur Parfiimerie-
waren, Pharmazeutika polnisches Wort fiir Honig und damit eine Angabe zu Inhaltsstof-
fen, die der Fachverkehr dieser Branche verst.eht.

BPatG GRUR 1997,268 fi= VODNY STAVBY flir-Baumaterialien; transportable Bautei-
le als tschechisches Wort fiir Wasserbauten beschreibend fir die Warenbeschaffenheit
und mangels allgemeiner Verstandlichkeit von Tschechisch zwar nicht Endabnehmern,
aber dem Fachverkehr (Profiinteresse fiir Im- und, Export) verstdndlich und freizuhalten
wegen intensiver, Wirtschaftsbeziehungen in der Baubranche besonders seit Grenzoff-
nung (Vorgaben und Argumentation der &lteren Rechtsprechung).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfiillt:

BGH GRUR 1994, 366f. — RIGIDITE flr Verbundwerkstoff zur Weiterverwendung in
Industrie nicht beschreibungsgeeignet, weil franzésischer Begriff weder vom Endabneh-
mer verstanden wird noch wegen Profiinteresses freizuhalten ist, weil seine schlagwortar-
tige Bedeutung Steifigkeit daflr zu unexakt ist.

BPatG 29 W (pat) 548/17 v. 19.6.2019 = BeckRS 2019, 13815 — AKAI flr Klassen 7,
77 nicht beschreibungsgeeignet, da es zwar im Japanischen fiir rot steht, aber weder von
inlandischen Endverbrauchern noch Fachkreisen verstanden wird, weil im Handel mit Ja-
pan die Fachsprache Englisch ist und dieses Farbwort in diesem Warensegment nicht zu
den Fachbegriffen gehort, die ungehindert verwendbar bleiben missen.

BPatG 28 W (pat) 597/17 v.4.12.2018 — EKTE fiir Klassen 29, 30 nicht beschreibungs-
geeignet, weil das norwegische Wort fiir echt mangels Norwegischkenntnissen weder
allgemeinen Endverbrauchern noch dem Fachverkehr verstdndlich ist, zumal es kein ein-
schldgiger Lebensmittelfachbegriff ist.

Form; BPatG GRUR 1998, 58 — JURIS LIBRI fiir Druckerzeugnisse erfiillt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
nicht, weil Latein auch dort nur von rechtshistorischer Bedeutung ist, aber keine neuen lateinischen Fach-
begriffe mehr gebildet werden; BPatG Mitt. 1987, 76 — Ars Electronica fiir Elektronikprodukte nicht be-
schreibungsgeeignete, uniibliche Kombination aus Worten toter Sprachen.
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