BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/01 An Verkindungs Statt

zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 20 622.8

BPatG 154

6.70



hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Marz 2001 unter Mitwirkung der Richterin Winter
als Vorsitzender sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Be-
schlisse der Markenstelle fir Klasse 6 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 2. Februar 1999 und
20. Marz 2000 aufgehoben.

2. Der Antrag auf Anordnung der Ruckzahlung der Be-

schwerdegebihr wird zurlickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet als Bildmarke ist

siehe Abb. 1 am Ende

im Beschwerdeverfahren zuletzt noch bestimmt fir die Waren und Dienstleistun-

gen:

Gitterboxsysteme, Drahtkorbe aus Metall, insbesondere zur Auf-
nahme und Reinigung von Teilen aus Metallen, Kunststoffen, Glas

und anderen Materialien, die als Schuittgut oder auf Steckhorden



offen gelagert, transportiert, kommissioniert, gestapelt und gewa-
schen bzw gereinigt werden, Werkstiicktrager, Warenkoérbe, Rei-
nigungshorden; Schuittgutkdrbe; Warentrager-Systeme; Ver-
schlu3deckel, Einlegebdden, Einlegestangen, Untergestelle,
Einsatzelemente fur samtliche vorgenannten Waren; Edelstahl-
komponenten fir Nahrungs- und Getrankeeinrichtungen, namlich
Abfullschachte fir die Verpackung von Lebensmitteln, insbeson-
dere von Getranken, Halterungen fur vorgenannte Abfullschéchte;
Behalter und Gehéause aus unedlen Metallen und deren Legierun-
gen oder damit beschichtet, namlich Behalter und Gehé&use flr
Reinigungsanlagen, insbesondere Arbeitskammern und Tankkes-
sel, und fur Verpackungsanlagen; Teile und Bestandteile vorge-
nannter Waren, soweit in Klasse 6 enthalten.
Edelstahlkomponenten fur die Labortechnik, namlich Reagenz-
glasstander, Pipettenbehéalter, MelRbecher, Halterungen, jeweils
fur Laborgerate; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, so-
weit in Klasse 9 enthalten.

Edelstahlkomponenten fir die Medizintechnik, namlich Instru-
mentenschalen, Sterilisierbehélter, Fieberthermometertafeln, Or-
ganschalen, Tische fur den medizinischen Bedarf, insbesondere
Seziertische, Reagenzglasstander und Pipettenbehéalter fir den
medizinischen Bereich, Wattedosen, Bettpfannen, Aufnahmevor-
richtungen, insbesondere Standzylinder, fur Thermometer, Be-
halter fur medizinische, insbesondere chirurgische Instrumente;
Teile und Bestandteile vorgenannter Waren soweit in Klasse 10
enthalten.

Gitterboxsysteme, Drahtkorbe aus Metall oder deren Legierungen,
insbesondere zur Aufnahme und Reinigung von Teilen aus Me-
tallen, Kunststoffen, Glas und anderen Materialien, die als Schutt-
gut oder auf Steckhorden offen gelagert, transportiert, kommissio-

niert, gestapelt und gewaschen bzw gereinigt werden, Werkstuck-



trager, Warenkorbe, Reinigungshorden, Schittgutkdrbe, Waren-
trager-Systeme, Verschlul3deckel, Einlegebdden, Einlegestangen,
Untergestelle, Einsatzelemente fur samtliche vorgenannte Waren;
Behalter und Gehause, ndmlich Behélter und Gehause fir Reini-
gungsanlagen, insbesondere Arbeitskammern und Tankkessel,
und fir Verpackungsanlagen; samtliche vorgenannten Waren aus
Edelmetallen und deren Legierungen oder damit plattiert oder be-
schichtet; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in
Klasse 14 enthalten.

Materialbearbeitung, insbesondere Durchfihrung von Oberfla-
chenbehandlungen, von Oberflachenbeschichtungen, hierbei ins-
besondere von Pulverbeschichtungen und Substrat- Oberflachen-
beschichtungen, sowie von Beiz-, Glasperlstrahlen-, Schleif-,
Birst-, und Elektropolierbehandlungen; Materialverarbeitung,
namlich die Verarbeitung von Edelstahl, Blech und Dréhten, aus-
genommen die Verarbeitung von Material zu formgebenden Ge-

genstanden.

Die Markenstelle fur Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung - bezogen auf das urspriinglich eingereichte Warenverzeichnis - durch
Erstbeschlu? wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines
Freihaltebedurfnisses gemaf 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen, weil
es sich um eine beschreibende Angabe handle, die lediglich darauf hinweise, dal3
es sich bei den beanspruchten Waren um solche aus Metall handele, die eine au-
Bere Gestalt, gewisse Formen aufwiesen und die Dienstleistungen erbracht wir-
den, um die gewtinschte Form zu erreichen. Die angemeldete Marke vermittle die
unmittelbare Information, dal3 es sich bei den Waren um solche aus Metall in einer

Form handele.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung der Anmelderin ist erfolglos

geblieben, weil das angemeldete Wort die beanspruchten Waren und Dienstlei-



stungen in der Weise beschreibe, dalR diese Waren eine Metallform darstellten
oder mit Hilfe einer Metallform hergestellt seien. Die graphische Gestaltung be-
wege sich im Rahmen der Gebrauchsgraphik und vermége nicht den Schutz zu

begrinden.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren das Wa-
renverzeichnis beschréankt. Sie ist der Meinung, dal} die angemeldete Marke fur
die jetzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei, da

sie keine Metallform beséfRen und nicht mittels Metallform herstellbar seien.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 6 auf-
zuheben,

die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und nach der im Beschwerdeverfah-
ren erfolgten Einschrankung des Warenverzeichnisses auch begrindet. Bei des-
sen jetziger Fassung ist die angemeldete Marke weder nach 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2

MarkenG noch nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedirfnis im Sinne von § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, daRR sie ausschliefRlich als be-

schreibende Angabe Uber wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke an-



gebotenen Waren und Dienstleistungen dienen kénnte und deswegen flur die Mit-

bewerber der Anmelderin freigehalten werden muf3te.

Das Wort "Metallform" ist zwar, wie die der Anmelderin Gbersandten Beispiele zei-
gen, ein fest umrissener Begriff, der eine Form aus Metall bezeichnet, also einen
Gegenstand, mit dem einem bestimmten Stoff einer Masse eine bestimmte Form
gegeben wird und so Erzeugnisse hergestellt werden kdnnen (zB Snowboards,
Fliesen, Kuchen). Mit der Beschrankung des Warenverzeichnisses hat die Anmel-
derin indessen solche Waren ausgenommen, die im deutschen Sprachgebrauch
als "Metallform" bezeichnet werden kdnnen oder unter Zuhilfenahme einer Metall-
form herzustellen sind; ebenso sind hierauf bezogene Dienstleistungen nicht mehr
Gegenstand des Warenverzeichnisses. Damit hat die Marke ihre Eignung als kon-
krete Beschaffenheitsangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verloren mit

der Folge, dal3 an ihr kein Freihaltungsbedurfnis besteht.

2. Die Marke verfugt auch Uber die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne
von 88 Abs 2 Nr1 MarkenG. Dal? sie als konkrete Sachangabe Uber die Be-
schaffenheit der noch mal3geblichen Waren nicht mehr geeignet ist, wurde bereits
festgestellt. Es sind auch keine anderen Umstande erkennbar, die gegen die Her-
kunftsfunktion der angemeldeten Marke sprechen. Insbesondere bezieht sich der
Gesamteindruck der Marke nicht mehr auf beschreibende Anklange oder werbe-
Ublich gewordene Anpreisungen. Vielmehr stellt die vorgenommene Beschran-
kung des Warenverzeichnisses sicher, dal3 ein gewisser Gegensatz zwischen ei-
ner mit der Marke angesprochenen "Metallform” und den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen besteht. Das genuigt fuir die Uberwindung des Schutzhinder-
nisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, nachdem hierfir jede noch so geringe Un-
terscheidungskraft als ausreichend erachtet wird (vgl BGH MarkenR 1999, 249,
251 - Yes; BGH MarkenR 1999, 352, 353 - FOR YOU).

3. Die angemeldete Marke ist auch nicht nach § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3 Mar-

kenG von der Eintragung ausgeschlossen. Denn die Eignung, das Publikum ins-



besondere Uber die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu tduschen, ist nicht
ersichtlich im Sinne von 8 37 Abs 3 MarkenG. Ersichtlich tauschend ist ein Zei-
chen namlich nur, wenn ein Fall nicht tduschender Verwendung nicht denkbar ist
(vgl zB BPatG GRUR 1999, 746 Omeprazok). Hierbei wird die tatsachliche Ver-
wendung der Marke eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Diese ist im Ein-
tragungsverfahren unbekannt. Eine nicht ersichtlich tduschende Verwendung kann
daher nicht ausgeschlossen werden.

4. Die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gemald § 71 Abs 3
MarkenG ist nicht veranlal3t; eine Rickzahlung wird nur aus Billigkeitsgriinden
angeordnet, wenn besondere Umstdnde es unbillig erscheinen lassen, die Be-
schwerdegebiihr einzubehalten (Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl §71
Rdn 37). Derartige besondere Umstande sind indes nicht ersichtlich. Der fur die
Anmelderin gunstige Verfahrensausgang allein rechtfertigt eine Ruckzahlung
nicht. Die entscheidungserhebliche Beschrankung des Warenverzeichnisses ist
erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens erfolgt. Irgendwelche materiell-rechtli-
chen Fehler oder Verfahrensfehler liegen nicht vor, ebensowenig wie sonstige
Umstande erkennbar oder vorgetragen sind, die ausnahmsweise eine Rickzah-
lung aus Billigkeitsgrinden rechtfertigen konnten (vgl Althammer/Strobele aaO
8 71 Rdn 38). Insbesondere hat die Markenstelle die Schutzvoraussetzungen der
Marke auf der Grundlage des seinerzeit mal3geblichen Warenverzeichnisses im

Ergebnis zutreffend gewdrdigt.

Winter Schramm Voit
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