BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 234/00 Verkindet am
24. Januar 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 24 830.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 24. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rickzahlung der Beschwer-

degebuhr werden zurlickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

LOTUS

fur Waren der Klassen 2, 17 und 19

"Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservie-
rungsmittel, Farbemittel, Beizen; Dichtungs- und lIsolieran-
striche, beide auch farbig; Baumaterialien (nicht aus Metall),

Putze fur innen und auf3en, Spachtelmassen".

Die Markenstelle fur Klasse 2 hat in zwei Beschlissen die Anmeldung wegen be-
stehenden Freihaltebedirfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zuriickge-
wiesen. LOTUS weise unmittelbar auf die mit den Waren zu erzielenden Ober-
flacheneigenschaften hin, die der Lotuspflanze nachempfunden sind. Wie bei den
Blattern der Lotuspflanze sei die durch Verwendung der Waren entstehende
Oberflache selbst reinigend, in dem sie nahezu nicht benetzbar sei, so dal3 ab-
perlende Wassertropfen Schmutz und Staub abspulten. Dieser Effekt sei im Rah-

men der Bionik auf kiinstliche Produkte Gbertragen worden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit den sinngemafien An-

tragen,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben und die Rickzahlung

der Beschwerdegebihr anzuordnen.



Die Anmelderin ist der Auffassung, nicht das von ihr angemeldete Zeichen sei glatt
beschreibend, sondern allenfalls die Verwendung der im Markenregister eingetra-
genen Wortfolge Lotus-Effekt. In Alleinstellung wirke die Bezeichnung Lotus dage-

gen nicht warenbeschreibend.

Im Hinblick auf die beantragte Riickzahlung der Beschwerdegebduihr rigt die An-
melderin die Verletzung rechtlichen Gehdrs. Ihr sei vor der Entscheidung im Erin-
nerungsverfahren keine Gelegenheit gegeben worden, zu den Anlagen, auf die die

Erinnerungspriferin Bezug genommen habe, Stellung zu nehmen.

Die zuladssige Beschwerde ist unbegrindet. Auch nach Auffassung des Senates
unterliegt die angemeldete Wortmarke zumindest dem Eintragungsverbot des 8§ 8
Absatz 2 Nr 2 Markengesetz, da sie ausschlie3lich aus Angaben besteht, die im

Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen kdnnen.

Wie schon die Markenstelle zutreffend nachgewiesen und belegt hat, stammt die
Bezeichnung Lotus aus dem Lateinischen (bzw lotos aus dem Griechischen) und
ist als Kurzwort fir die Lotusblume bzw Lotusblite gebrauchlich (vgl ergédnzend
auch Duden, Das grofRe Fremdworterbuch, S 817). Auf dem Gebiet der bean-
spruchten Waren findet sich die Bezeichnung tUberwiegend mit Zuséatzen, so vor
allem in der Wortkombination Lotus-Effekt, wie die Internet-Recherche des Senats

ergeben hat (vgl. zB www.google.com, lotus-effekt). Das angemeldete Wort Lotus

stellt jedoch eine Art Grundwort dar, das mit vielen Ableitungen verwendet wird.
Hinsichtlich der beanspruchten Waren assoziiert der Verkehr bei Waren, die zur
Oberflachenbeschichtung verwendet werden kénnen, mit dem Wort Lotus aller-
dings gerade den Lotus-Effekt. Dies trifft nicht nur fir den angesprochenen Fach-
verkehr zu, sondern auch den interessierten Endverbraucher. Die Bezeichnung

Lotus-Effekt entstammt dem Gebiet der Bionik und beschreibt das Phanomen der



besonderen Blattoberflache der Lotuspflanze. Durch die extrem aufgerauhte
Oberflache haften die Schmutzpartikel an den abperlenden Wassertropfen und
werden beim Abrollen vom Blatt mitgetragen und so abgewaschen, was ein effek-
tives biologisches Modellsystem darstellt, von dem ausgehend unverschmutzbare
kinstliche Oberflachen entwickelt werden konnen, da der Effekt auf einer rein
physikalisch-chemischen Grundlage beruht. Es sind daher zahlreiche Einsatzmé6g-
lichkeiten denkbar, insbesondere auch auf dem Gebiet der Fassadenanstriche,
also dem hier u.a. beanspruchten Warengebiet. Entsprechend umfassend wird mit
dem "Lotus-Effekt" auch geworben, wie die weitere Internet-Recherche des Se-
nates belegt. Dabei wird blickfangmafig die Kennzeichnung Lotus herausgestellt,
wenn auch - wie schon erwahnt — Giberwiegend mit Zusétzen. Neben dem "Lotus-
Effekt" wird nach Kenntnis des Senates seit kurzem auch mit dem "Lotus-Dach"
geworben, wobei wiederum durch das Wort Lotus der Verkehr assoziiert, dal3 die
entsprechend verwandten Dachziegel wasserabweisend und somit selbstreinigend
sind. Vereinzelt findet sich auch die Bezeichnung "Der Lotus" fur "Der Lotus-Ef-

fekt" (vgl www.google.com, lotus-effekt).

Lotus — auch in Alleinstellung und ohne weiteren Zusatz — enthéalt jedenfalls fur die
beanspruchten Waren den unmittelbaren Sachhinweis, dass durch die Waren die
zu erzielende Oberflachenbeschaffenheit selbstreinigend ist. Das Zeichen stellt ein
gebrauchliches Wort zur Werbung fur Waren der Klassen 2, 17 und 19 dar, so daf3

vorliegend ein konkretes aktuelles Freihaltebedirfnis besteht.

Daran andert auch nichts der Umstand, dal3 die Wortfolge "Lotus -Effekt" im Mar-
kenregister eingetragen ist. Ob hieran zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 1997
gegebenenfalls absolute Schutzhindernisse bestanden, kann dahinstehen, denn
Auswirkungen auf das Vorliegen des Eintragungsverbotes fur die hier bean-
spruchte Marke bestehen mangels Bindungswirkung von Voreintragungen nicht.

Damit hatte die Beschwerde in der Sache keinen Erfolg.



Auch der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegeblhr ist unbegrindet. Eine
solche Anordnung kommt - unabhangig von dem Ausgang eines Beschwerdever-
fahrens - nach 88 71 Absatz 3, 66 Absatz 5 Markengesetz in den Féllen in Be-
tracht, in denen es aufgrund der besonderen Umstéande unbillig ware, die Be-
schwerdegeblhr einzubehalten. Billigkeitsgrinde kénnen sich insbesondere aus
materiell-rechtlichen Fehlern oder Verfahrensfehlern der Vorinstanz ergeben. Zu
den Verfahrensgrundsatzen gehort auch der Anspruch des Anmelders auf rechtli-
ches Gehdr. Dieser ist vorliegend allerdings nicht verletzt. Die Erinnerungspruferin
hat als weitere Belege zu dem Bedeutungsgehalt der Wortfolge Lotus-Effekt auf
zwei Zeitungsartikel Bezug genommen, die der Anmelderin mit dem Beschlul3 in
Kopie zugestellt worden sind. In der Sache ist jedoch keine neue Argumentation
erfolgt. Die Erinnerungspruferin hat den ErstbeschluR ohne Anderung der Begriin-
dung bestatigt. Schon mit dem Erstbeschlul ist auf zwei Artikel der Fachzeitschrift
"Malerblatt Forum" hingewiesen worden, aus denen sich der Bedeutungsgehalt
des -"Lotus-Effektes" ergibt. Die entscheidungserheblichen Tatsachen waren so-

mit der Anmelderin bekannt.

Unabhéangig davon fehlt es auch an der erforderlichen Kausalitat zwischen dem
von der Anmelderin gertigten Fehlverhalten der Vorinstanz und der Notwendigkeit
einer Beschwerdeeinlegung. Denn inhaltlich wére - ohne angebliches Fehlverhal-
ten - dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen.

Stoppel Martens Kunze

br/pré



