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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten Dr. Schwarzenbacher als Vorsitzenden sowie den
Vizeprasidenten Hon.-Prof. PD Dr. Rassi, die Hofratinnen Mag. Istjan, LL.M., und Mag. Waldstatten und den Hofrat
Dr. Stiefsohn als weitere Richter in der Markenrechtssache der Antragstellerin * GmbH, *, vertreten durch die Metzler
& Partner Rechtsanwdlte GmbH in Linz, wegen Eintragung einer Individualmarke, Uber den auBerordentlichen
Revisionsrekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom
17.Juni 2024, GZ 33 R 25/24z-4, den

Beschluss
gefasst:
Spruch

I. Die Bezeichnung der Antragstellerin wird von * GmbH, *, berichtigt auf * GmbH, *romisch eins. Die Bezeichnung der
Antragstellerin wird von * GmbH, *, berichtigt auf * GmbH, *.

Il. Der Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 Aul3StrG zurickgewiesenrémisch zwei. Der
Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des Paragraph 62, Absatz eins, Aul3StrG zurlickgewiesen.

Text

Begrindung:

Zu |.Zu romisch eins.

1 Aus dem Revisionsrekurs und dem offenen Firmenbuch ergibt sich, dass die antragstellende GmbH als
Ubertragende Gesellschaft mit der im Spruch genannten GmbH als Ubernehmende Gesellschaft im Sinne einer
Gesamtrechtsnachfolge verschmolzen wurde, sodass die Parteienbezeichnung entsprechend zu berichtigen war (vgl
RS0005758). [1] Aus dem Revisionsrekurs und dem offenen Firmenbuch ergibt sich, dass die antragstellende GmbH als
Ubertragende Gesellschaft mit der im Spruch genannten GmbH als Ubernehmende Gesellschaft im Sinne einer

Gesamtrechtsnachfolge verschmolzen wurde, sodass die Parteienbezeichnung entsprechend zu berichtigen war
vergleiche RS0005758).

Zu ll.Zu rémisch zwei.

[2] 1. Das Rekursgericht bestatigte eine Entscheidung der Rechtsabteilung des Patentamts, mit der der Antrag auf
Eintragung der Wortbildmarke
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fur folgende Klassen und Warenmangels Unterscheidungskraft gema§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG abgewiesen worden
war:fur folgende Klassen und Waren mangels Unterscheidungskraft gemald Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG

abgewiesen worden war:

21 Kochgeschirr und Tafelgeschirr, ausgenommen Messer, Gabeln und Loffeln; Birsten und Pinsel [ausgenommen fur
Malzwecke]; Burstenmacher-material; Putzzeug; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas];
Glaswaren; Gerate fur Haushalt und Kiche; Behadlter fur Haushalt und Kiche; Porzellan; Steingutware; Kdmme;

Schwamme

29 Fleisch; Fisch; Wild; Fleischextrakte; konserviertes Obst; konserviertes Gemuse; tiefgekihltes Obst; tiefgekuhltes
Gemduse; getrocknetes Obst; getrocknetes Gemtise; Konfitiren; Kompotte; Eier; Milch; Milchprodukte; Speisedle und -

fette; gekochtes Gemduse

30 Kaffee; Tee; Kakao; Reis; Sago; Mehle; Getreidepraparate; Brot; feine Backwaren; Speiseeis; Zucker; Honig;

Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Sol3en (Wirzmittel); Gewurze; Kihleis; Kaffee-Ersatz; Kakao-Ersatz.
Rechtliche Beurteilung

[ 31 2.0b eine Marke Unterscheidungskraft iSd§8 4 Abs 1 Z 3 MSchG besitzt, richtet sich ebenso nach den
Umstanden des Einzelfalls wie die Abgrenzung zwischen Beschreibung und bloRer Andeutung und verwirklicht - grobe
Fehlbeurteilung ausgenommen - keine erhebliche Rechtsfrage (vgl RS0121895 [T2, T3]). [3]2. Ob eine Marke
Unterscheidungskraft iSd Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG besitzt, richtet sich ebenso nach den Umstanden
des Einzelfalls wie die Abgrenzung zwischen Beschreibung und bloBer Andeutung und verwirklicht - grobe

Fehlbeurteilung ausgenommen - keine erhebliche Rechtsfrage vergleiche RS0121895 [T2, T3]).

[4] (Originar) Unterscheidungskraftig ist eine Marke nach standiger Rechtsprechung, wenn sie unmittelbar als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so
dass die malgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne
Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden kdnnen (vgl RS0118396,
RS0132933). [4] (Origindr) Unterscheidungskraftig ist eine Marke nach standiger Rechtsprechung, wenn sie unmittelbar
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so
dass die malgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne
Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden kdnnen vergleiche RS0118396,
RS0132933).

[5] Beschreibend iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG sind Angaben dann, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die
Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und
ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Bei blofen Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit des zu
kennzeichnenden Gegenstands liegt hingegen keine beschreibende Angabe vor (vgl RS0066456, RS0090799). [5]
Beschreibend iSd Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG sind Angaben dann, wenn der im Wort enthaltene Hinweis
auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise
allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Bei bloBen Andeutungen einer bestimmten
Beschaffenheit des zu kennzeichnenden Gegenstands liegt hingegen keine beschreibende Angabe vor vergleiche
RS0066456, RS0090799).

[6]  Nach standiger Rechtsprechung sind die Griinde nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG zwar gesondert zu prifen, einer
beschreibenden Angabe iSd Z 4 fehlt es aber auch an Unterscheidungskraft iSd Z 3 (vgl RS0132934). Im Umkehrschluss
bedeutet dies aber nicht, dass jeder Marke, die nicht beschreibend ist, bereits Unterscheidungskraft zukdme. [6] Nach
standiger Rechtsprechung sind die Griinde nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 bis 5 MSchG zwar gesondert zu
prifen, einer beschreibenden Angabe iSd Ziffer 4, fehlt es aber auch an Unterscheidungskraft iSd Ziffer 3, vergleiche
RS0132934). Im Umkehrschluss bedeutet dies aber nicht, dass jeder Marke, die nicht beschreibend ist, bereits
Unterscheidungskraft zukdme.

[71 Far die Beurteilung ist auf den Gesamteindruck fiir die beteiligten Verkehrskreise abzustellen; das sind
insbesondere alle Personen, die als Erwerber der Ware in Betracht kommen (vgl RS0079038). [7] Fur die Beurteilung ist
auf den Gesamteindruck fur die beteiligten Verkehrskreise abzustellen; das sind insbesondere alle Personen, die als
Erwerber der Ware in Betracht kommen vergleiche RS0079038).
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[8] Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist fur den Gesamteindruck in der Regel der
Wortbestandteil maligebend, weil sich der Geschaftsverkehr zumeist am pragenden Kennwort orientiert (RS0066779).
Schutzunfahige oder schwache Teile tragen im Allgemeinen, wenn Uberhaupt, nur wenig zum Gesamteindruck des
Zeichens bei (RS0066749).

[9] Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hangt davon ab, ob diese als normale Ausdrucksweise
aufgefasst werden kann, um im Ublichen Sprachgebrauch die Ware bzw das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen
wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von fur sich allein im Gblichen Sprachgebrauch verwendeten
Ausdrucken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewohnliche
Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware bzw das Unternehmen
zu bezeichnen (RS0066456 [T14, djshop]; vgl auch RS0066644, RS0122385). Die Schutzfahigkeit von neu geschaffenen
Wortkombinationen hangt sohin davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Begriffsinhalt zwanglos und ohne
komplizierte Schlussfolgerungen erschlieBen kénnen und diese als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tatigkeit
des betreffenden Unternehmens verstehen (vgl RS0109431). [9] Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen
hangt davon ab, ob diese als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im Ublichen Sprachgebrauch die
Ware bzw das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von
far sich allein im Ublichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdricken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der
Struktur nach dadurch geschaffene ungewdhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der
verwendeten Sprache ist, um die Ware bzw das Unternehmen zu bezeichnen (RS0066456 [T14, djshop]; vergleiche
auch RS0066644, RS0122385). Die Schutzfahigkeit von neu geschaffenen Wortkombinationen hangt sohin davon ab, ob
die beteiligten Verkehrskreise ihren Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlieBen
kénnen und diese als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tatigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen
vergleiche RS0109431).

[10] 3.Die Vorinstanzen stellten bei ihrer Beurteilung der Unterscheidungskraft nach8 4 Abs 1 Z 3 MSchG
mafgeblich auf den Wortbestandteil der angemeldeten Wortbildmarke ab, weil sich weder die Schriftart, noch die
Farbwahl oder die sonstige grafische Gestaltung von dem im Geschaftsverkehr Ublichen abhebe. Ebensowenig maRen
sie der vorangestellten Buchstabenfolge ,,GP” eine besondere kennzeichenrechtliche Relevanz zu, weil sie hier lediglich
als Abkirzung fur ,Gastro Profi” wahrgenommen werde. Diese Begriffe seien wiederum (auch in abgekirzter Form und
Kombination) dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen und wirden von den beteiligten Verkehrskreisen,
insbesondere auch von Gastronomen, hinsichtlich der konkreten Waren, die allesamt in der Gastronomie zum Einsatz
kdmen, als Hinweis auf deren Beschaffenheit und Bestimmung wahrgenommen, und nicht als Hinweis auf die
Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. [10]3. Die Vorinstanzen stellten bei ihrer Beurteilung der
Unterscheidungskraft nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG malgeblich auf den Wortbestandteil der
angemeldeten Wortbildmarke ab, weil sich weder die Schriftart, noch die Farbwahl oder die sonstige grafische
Gestaltung von dem im Geschaftsverkehr Ublichen abhebe. Ebensowenig maRen sie der vorangestellten
Buchstabenfolge ,GP" eine besondere kennzeichenrechtliche Relevanz zu, weil sie hier lediglich als Abkurzung fur
»Gastro Profi” wahrgenommen werde. Diese Begriffe seien wiederum (auch in abgeklrzter Form und Kombination)
dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen und wirden von den beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere auch
von Gastronomen, hinsichtlich der konkreten Waren, die allesamt in der Gastronomie zum Einsatz kamen, als Hinweis
auf deren Beschaffenheit und Bestimmung wahrgenommen, und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem
bestimmten Unternehmen.

[11] Damit bewegt sich diese Entscheidung aber im Rahmen der dargestellten Rechtsprechungsgrundsatze und der
jingeren Judikatur des Obersten Gerichtshofs (s etwa 4 Ob 153/21k: Eintragung einer Wortbildmarke my flat nur fur
Software und juristische Dienstleistungen, nicht aber fir Dienstleistungen im Immobilien- und Bauwesen;
4 0Ob 152/19k; ,,SW Sophienwald").

[12] Der Revisionsrekurs, der erneut eine Unterscheidungskraft der Wort- und Bildelemente ins Treffen fihrt und
darin fir die konkreten Waren nur eine Andeutung sehen will, vermag keine Fehlbeurteilung der Vorinstanzen
aufzuzeigen, die im Einzelfall zur Wahrung der Rechtssicherheit und Rechtseinheit korrigiert werden musste.

[13] 4. Auch aus dem Umstand, dass zugunsten der Antragstellerin bereits seit Jahren die Wortmarke ,GP Profi” und
eine andere Wortbildmarke ,GP Gastro Profi” eingetragen sind, kann keine Mangelhaftigkeit des rekursgerichtlichen
Verfahrens oder eine (noch dazu unvertretbar) unrichtige rechtliche Beurteilung dieses konkreten Einzelfalls abgeleitet
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werden.

[14]  Markeneintragungen haben nach standiger Rechtsprechung keine prajudizielle Wirkung auf andere Verfahren,
ist doch jedes Kennzeichen individuell zu beurteilen (RS0125405 [T4, T5]); dies einerseits bezogen auf das konkrete
Zeichen und die betroffenen Waren bzw Dienstleistungen und andererseits den Gesamteindruck fur die relevanten
Verkehrskreise im jeweils maf3geblichen Beurteilungszeitpunkt.

[ 151 5. SchlieBlich rigt die Antragstellerin die Abweisung ihrer Antrage auf Anberaumung einer mundlichen
Rekursverhandlung und Einvernahme ihres Geschaftsfihrers als Mangelhaftigkeit des zweitinstanzlichen Verfahrens.

[16] Der Oberste Gerichtshof verwies bereits in seiner Entscheidung 4 Ob 8/22p darauf, dass die Durchfuhrung einer
Rekursverhandlung gemald § 52 Abs 1 Aul3StrG auch in Markenregisterverfahren allein in das pflichtgemafRe Ermessen
des Rekursgerichts fallt (vgl RS0120357). Um einen erheblichen Verfahrensversto3 durch Verletzung des rechtlichen
Gehors iSd 8 66 Abs 1 AuRStrG wirksam geltend zu machen, muss im Revisionsrekurs zudem die Relevanz des
behaupteten Verfahrensmangels aufgezeigt werden (vgl RS0120213). [16] Der Oberste Gerichtshof verwies bereits in
seiner Entscheidung 4 Ob 8/22p darauf, dass die Durchfihrung einer Rekursverhandlung gemal Paragraph 52, Absatz
eins, AuBRStrG auch in Markenregisterverfahren allein in das pflichtgemalle Ermessen des Rekursgerichts fallt
vergleiche RS0120357). Um einen erheblichen Verfahrensversto durch Verletzung des rechtlichen Gehérs iSd
Paragraph 66, Absatz eins, AuRStrG wirksam geltend zu machen, muss im Revisionsrekurs zudem die Relevanz des
behaupteten Verfahrensmangels aufgezeigt werden vergleiche RS0120213).

[17] Die Antragstellerin bringt dazu vor, dass die mafigeblichen Verkehrskreise ausschlieBlich aus Gastronomen
bestliinden, die die Wortbildmarke als individualisierenden Unternehmenshinweis wahrnehmen und ihr zuordnen
wirden, was sie durch die Einvernahme ihres Geschaftsfliihrers unter Beweis stellen hatte kdnnen.

[18] Ungeachtet der Frage, inwieweit sie damit nicht bloR eine Rechtsfrage anspricht (vgl RS0043658) bzw eine
infolge Nutzung erworbene Unterscheidungskraft gemal3 8 4 Abs 2 MSchG, steht aber keineswegs fest, dass die
betroffenen Waren ausschliel3lich an Gastronomen verkauft werden (sollen). Vielmehr bringt die Antragstellerin nur
vor, dass sie ,vorwiegend” im Bereich des Vertriebs von Lebensmitteln und Getranken an Gastronomiebetriebe tatig
ist. Selbst wenn man Endverbraucher als Kunden ausnimmt, kommen damit jedoch auch andere Personen als
Gastronomen als Erwerber der angemeldeten Waren in Betracht, die von jedem Unternehmer etwa in Betriebskichen
verwendet werden kénnen. [18] Ungeachtet der Frage, inwieweit sie damit nicht bloR eine Rechtsfrage anspricht
vergleiche RS0043658) bzw eine infolge Nutzung erworbene Unterscheidungskraft gemal? Paragraph 4, Absatz 2,
MSchG, steht aber keineswegs fest, dass die betroffenen Waren ausschlielich an Gastronomen verkauft werden
(sollen). Vielmehr bringt die Antragstellerin nur vor, dass sie ,vorwiegend” im Bereich des Vertriebs von Lebensmitteln
und Getranken an Gastronomiebetriebe tatig ist. Selbst wenn man Endverbraucher als Kunden ausnimmt, kommen
damit jedoch auch andere Personen als Gastronomen als Erwerber der angemeldeten Waren in Betracht, die von
jedem Unternehmer etwa in Betriebskichen verwendet werden kénnen.

[19] Nach der Rechtsprechung kann aber bereits das Verstandnis eines von mehreren angesprochenen
Verkehrskreisen entscheidend sein und das Registrierungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bewirken,
selbst wenn es sich nur um den kleineren Teil handelt (vgl 4 Ob 77/15z - Amarillo). Das Verstandnis (allein) der
Gastronomen und damit der Beweisantrag war daher schon aus diesem Grund nicht relevant. [19] Nach der
Rechtsprechung kann aber bereits das Verstandnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen
entscheidend sein und das Registrierungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bewirken, selbst wenn es sich
nur um den kleineren Teil handelt vergleiche 4 Ob 77/15z - Amarillo). Das Verstandnis (allein) der Gastronomen und
damit der Beweisantrag war daher schon aus diesem Grund nicht relevant.
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