BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 188/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 24 596.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

BPatG 152
08.05



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Der Antrag der Anmelderin auf Rickzahlung der Beschwerdege-

bihr wird zuriickgewiesen.

Grinde

Das Zeichen

.. alloysdyou

ist fir die Eintragung in das Register angemeldet worden fur die folgenden Waren

der Klassen 6 und 14:

,Junedle Metalle und deren Legierungen, Kabel und Drahte aus

Metall (nicht fur elektrische Zwecke), Metallrohre;

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

oder damit plattierte Waren*.

Die Markenstelle fur Klasse 6 hat diese Anmeldung zunachst als freihaltungsbe-
darftig (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und als nicht unterscheidungskraftig bean-
standet und dann mit Beschluss vom 7. Mai 2007 wegen fehlender Unterschei-
dungskraft i. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Sie hat ihre Ent-
scheidung im wesentlichen wie folgt begriindet: Die Marke beschranke sich auf
eine werbetypische Anpreisung der beanspruchten Waren. Die angesprochenen
weitesten Verkehrskreise wirden das Zeichen daher auch nur so verstehen und

es nicht als eine Marke ansehen, die auf die Herkunft der Waren aus einem



bestimmten Unternehmen im Unterschied zu anderen Unternehmen hinweist. Der
englische Ausdruck ,alloys* bedeute zu Deutsch ,Legierungen®, die Kombination
der Zahl 4 mit dem englischen ,you* werde auch in Deutschland ohne weiteres im
Sinne von fur Sie“, ,fur Dich* verstanden. Dazu hat die Markenstelle beispiels-
weise auf die Verwendung von ,drinksd4you“, ,wood4you“, ,metaldyou”,
»Silverdyou® und ,gold4you” im deutschsprachigen Internet hingewiesen. Auch die
graphische Gestaltung der angemeldeten Marke reiche zusammen mit den
weiteren Gestaltungselementen des angemeldeten Zeichens nicht aus, um die
notwendige Herkunftsfunktion zu begrinden. Zwar kdnne ein grundsatzlich
schutzunfahiger Wortbestandteil z. B. zusammen mit einer besonderen bildlichen
Ausgestaltung Schutzfahigkeit erlangen. Je starker der beschreibende Gehalt der
Wort-Elemente, um so hoéher wirden die Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft der weiteren Elemente. Erforderlich sei eine den schutzunfahigen
Charakter der ubrigen Markenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskraftige
Verfremdung im Gesamteindruck der Marke, die von dem maf3geblichen Durch-
schnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise festgestellt
werden kdnne. Daran fehle es im Fall der angemeldeten Marke, weil verschiedene
Schriftzeichen und -typen fir sich genommen einfache und gleichzeitig tbliche
Gestaltungselemente seien. Die Farbe Blau kdnne nur dann schutzbegrindend
wirken, wenn sie geeignet sei, als eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis
zu wirken. Auch diese Voraussetzung sei vorliegend nicht erfillt, denn die Farbe
Blau werde traditionell in allen mdéglichen Farbvarianten von Metall verarbeitenden

Firmen genutzt.

Mit ihrer Beschwerde mochte die Anmelderin die Aufhebung des angegriffenen
Beschlusses und die Eintragung der angemeldeten Marke erreichen. Die Anmel-
derin halt die Marke fur unterscheidungskraftig. Die Konstruktion des Zeichens sei
besonders kreativ und einmalig individuell. Es setze sich aus drei verschiedenen
Schriftzeichen zusammen, namlich aus zwei Wortern, einer Zahl und den der
phonetischen Darstellung nicht ohne weiteres zuganglichen Zeichen ,,...." . Gerade

diese vier Punkte - nicht drei, wie die Markenstelle irrtimlich in dem angegriffenen



Beschluss angenommen hat - unterschieden sich deutlich und phantasievoll von
den im Deutschen Ublichen drei Punkten und enthielten zugleich einen spieleri-
schen Anklang an die nachfolgende Zahl 4. Das englische Wort ,alloys” sei - nicht
zuletzt phonetisch - eng verwandt mit dem Begriff ,allies” - zu Deutsch: Helfer oder
Verbundeter - und mache dadurch die besondere Néhe der Legierungs-Produkte
der Anmelderin zu den potentiellen Kunden deutlich. Diese Produkte seien Helfer,
gleichsam Verblindete des Kunden.

Weiter ist die Anmelderin der Auffassung, dass die Markenstelle die
Anforderungen an den Begriff der Unterscheidungskraft i. S.v. 8§ 8 Abs. 2. Nr. 1
MarkenG zu hoch angesetzt habe. Eine Marke sei nur dann nicht schutzféhig,
wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden misse. Jede
erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung
oder Wort-Zeichen-Verbindung von der Ausdrucksweise, die im tblichen Sprach-
gebrauch der betroffenen Verbraucherkreise fir die Bezeichnung der Ware oder
Dienstleistung oder wesentlichen Merkmale verwendet wird, sei grundsatzlich
geeignet, einer Wortverbindung die fir ihre Eintragung als Marke erforderliche

Unterscheidungskraft zu verleihen.

Auf der Grundlage dieses Vortrages hat die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 6 vom 7. Mai 2007

aufzuheben und

der Anmelderin die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Fur den Fall, dass die Beschwerde zuriickgewiesen werden sollte, hat die Anmel-
derin die Zulassung der Rechtsbeschwerde angereqgt.



Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg; denn
- wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - einer Eintragung der
angemeldeten Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unter-
scheidungskraft i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewoh-
nende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Unter-
schied zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr.,
vgl. z. B. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dieses Schutzhindernis ist
ebenso wie das gesetzliche Eintragungsverbot des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im
Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewabhrleistung
eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beein-
trachtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 (Rz. 26) - SAT.2).
Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist,
dem Verbraucher die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu
erfillen. Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung
insbesondere solche Wortmarken, denen die mal3geblichen Verkehrskreise flr die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152
.marktfrisch*; GRUR 2001, 1153 ,antiKalk’; a.a.O. (Nr.19) ,LFUSS-
BALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) ,Postkantoor”). Dabei ist
die Prufung - anders als die Anmelderin meint - nicht etwa auf ein Mindestmalf zu
beschranken. Vielmehr hat die Prifung der absoluten Schutzhindernisse streng

und vollstandig zu sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu



vermeiden (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, 680 (Nr. 123 - 125) -Postkantoor; 2003,
604, 607 (Nr. 57-59) - Libertel).

Gemessen an diesen Mal3staben fehlt der angemeldeten Marke i. S. v. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft, weil sie aus der Sicht der ange-
sprochenen weitesten Verkehrskreise ausschliel3lich als eine reine Produktbe-
zeichnung in Erscheinung tritt, die mit einer werbetblichen Anpreisung verbunden
ist. Das Wort ,alloys* entstammt dem Englischen und ist der Plural zu ,alloy*.
LAlloy" bedeutet auf Deutsch ,Legierung” (s. PONS GroRBworterbuch Englisch-
Deutsch, Deutsch-Englisch, Neubearbeitung 2005, S. 26). Im Zusammenhang mit
den fir die Anmeldung beanspruchten Waren sind ,Legierungen* entweder die
Bezeichnung der Ware selbst oder die Bezeichnung eines wesentlichen
Bestandteils davon. Der Ausdruck ,4you” ist auch im Deutschen zu einer werbe-
ublichen Anpreisung i. S.v. fur Sie“, ,fur Dich* geworden (vgl. BPatG PAVIS
PROMA 27 W (pat) 162/04 - 4YOU The Original ALL YOU NEED ... 4 YOU;
30 W (pat) 234/95 - 4 YOU). Diese Feststellungen sind so bereits in dem ange-
griffenen Beschluss getroffen worden und die Anmelderin hat sie im Beschwerde-
verfahren nicht angegriffen. Die sachliche Aussage der angemeldeten Wort-Bild-
Marke besteht also in dem Sinngehalt ,Legierungen fir Sie* und ist als solche
auch von den weitesten Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise
auf den ersten Blick erkennbar. Auch das hat die Anmelderin nicht in Frage
gestellt. Bei dieser Sachlage werden die angesprochenen Verkehrskreise die
sprachlichen Elemente der angemeldeten Marke von vornherein lediglich als
anpreisende Sachangabe verstehen und nicht als eine Marke, die auf die Herkunft
der angebotenen Produkte aus einem bestimmten Unternehmen im Unterschied

zu anderen Unternehmen hinweist.

Angesichts dieser Feststellungen reichen die von der Anmelderin hervorgehobe-
nen Gestaltungselemente der angemeldeten Marke nicht aus, um diesem Zeichen
die erforderliche Herkunftsfunktion zu verleihen. Es mag sein, dass das Wort

.alloys“ phonetische Anklange an den englischen Ausdruck ,allies* - zu



Deutsch: Verbiindete - hat. Das entscheidende Markenwort lautet jedoch ,alloys"
und etwa in Betracht kommende phonetische Anklange kann sich der ange-
sprochene Verkehr nur im Wege einer analysierenden Betrachtungsweise
erschlie3en, die gerade fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
aulBer Betracht zu bleiben hat. Wie die Markenstelle in dem angegriffenen
Beschluss festgestellt hat, kann ein Zeichen, das aus nicht unterscheidungskraf-
tigen Wortbestandteilen besteht, seine Unterscheidungskraft aus seiner bildlichen
oder graphischen Ausgestaltung erlangen. An diese Ausgestaltung sind aber um
so grolRere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwéacher die Wort-
elemente sind (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG GRUR 1998, 401,
401 - Jean’s etc. ...). Diesen erhohten Anforderungen genugt die graphische
Gestaltung der angemeldeten Marke nicht; denn unterschiedliche Schriftzeichen
(Auslassungspunktchen, Worter und Zahlen) und unterschiedliche Schrifttypen
(kursiv und nicht kursiv) sowie die Gestaltung eines Schriftzuges in einer Farbe
(im Unterschied zu Schwarz auf Weil3 oder Weil3 auf Schwarz) gehéren zu den
einfachen, allgemein Ublichen graphischen Gestaltungselementen fir jede Art von
Textgestaltung und sind nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens in
einer Weise zu verfremden, die den schutzunfahigen Charakter des Markenele-
ments ,alloys4you“ aufheben kénnte.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83
Abs. 2 MarkenG nicht erfillt sind: Der vorliegende Beschluss hat weder tber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung entschieden (8 83 Abs.2 Nr. 2
MarkenG), noch macht er zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfor-
derlich (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Vielmehr hat der Senat alle Entscheidungen

uber entscheidungserhebliche Fragen auf bestehende Rechtsprechung gestutzt.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuihr ist unbegriindet und war des-
wegen zurlckzuweisen. Die Rickzahlung ist die Ausnahme von dem Grundsatz

der vom Verfahrensausgang unabhangigen Gebuhrenpflicht der Beschwerde. Sie



wird nur aus Billigkeitsgriinden angeordnet, d. h. in Fallen, in denen es aufgrund
der besonderen Umstande unbillig wére, die Beschwerdegebihr einzubehalten
(std. Rspr., vgl. bereits BPatGE 1, 90, 92, und spater BPatGE 26, 17, 22; vgl.
weiter Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, 8 71 Rnr. 31). Billigkeitsgriinde
liegen insbesondere dann vor, wenn die Verfahrensfiihrung auf Seiten des Patent-
amtes fehlerhaft war und diese fehlerhafte Sachbehandlung die Einlegung der
Beschwerde erforderlich gemacht hat. Verfahrensfehler des Patentamtes oder
Verstol3e gegen die Verfahrensékonomie hat die Anmelderin jedoch nicht vorge-

tragen, sie sind auch sonst nicht ersichtlich.
Da die anwaltlich vertretene Beschwerdefuhrerin keine mindliche Verhandlung
beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch

nicht sachdienlich gewesen ware, konnte die vorliegende Entscheidung im schrift-
lichen Verfahren ergehen (8 69 MarkenG).

Stoppel Schell Werner

Me



