BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 11/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:061218B30Wpat11.17.0



betreffend die Marke 30 2013 043 769
(hier: Loschungsverfahren S 293/15)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 6. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die angegriffene Wortmarke 30 2013 043 769

Doppeldecker

wurde am 26. Juli 2013 angemeldet und am 23. August 2013 u. a fur die Waren

.Klasse 02:

Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holz-
konservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; An-
strichmittel als Holzschutzmittel; Farbemittel; Beizen, insbeson-
dere Beizen fur Holz; Verdunnungsmittel fur samtliche vorge-
nannte Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Me-
talle in Pulverform fir Maler, Dekorateure, Drucker und Kiinstler;
spachtelbare Farben zum Glatten und Ausbessern eines rauen
Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und



flussig fur Oberflachen aus Holz und Metall zum Schutz gegen
Feuchtigkeit; streichfahige Makulatur”

in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.

Mit einem am 8. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin die teilweise Loschung dieser Marke

fur die Waren der Klasse 02

LAnstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holz-
konservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; An-
strichmittel als Holzschutzmittel; Beizen, insbesondere Beizen fir
Holz; Verdlinnungsmittel fur samtliche vorgenannte Waren; Natur-
harze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform fur
Maler, Dekorateure, Drucker und Kunstler; spachtelbare Farben
zum Glatten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Be-
schichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flussig fur Oberfla-
chen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit;

streichfahige Makulatur®

wegen absoluter Schutzhindernisse gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG bean-
tragt.

Diesem der Markeninhaberin am 1. Februar 2016 zugestellten Léschungsantrag
hat diese mit einem am 16. Marz 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 13. Februar 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamtes unter Zuriickweisung des weitergehenden Léschungs-
antrags die teilweise Loschung der Marke fir die Waren



.Klasse 02: Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmit-
tel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrich-
farbe; Anstrichmittel als Holzschutzmittel; spachtelbare Farben
zum Glatten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Be-
schichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flussig fur Oberfla-
chen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit;

streichfahige Makulatur®

angeordnet, da dem Markenwort insoweit bereits im Anmeldezeitpunkt das
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ent-

gegengestanden habe.

Zur Begrundung hat die Markenabteilung ausgefiihrt, dass die eingetragene
Marke sich in Verbindung mit den geléschten Waren, bei denen es sich um Far-
ben, Anstrichmittel, Lacke usw. handele, in einem fir den Verkehr ohne weiteres
erkennbaren schlagwortartigen Hinweis darauf erschopfe, dass es sich um doppelt
deckende Farben, Anstrichmittel etc. handele. In diesem Sinne sei die Bezeich-
nung Doppeldecker in Zusammenhang mit Farben und Anstrichmitteln auch be-

reits zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendet worden.

Dieser Bedeutungsgehalt erschlie3e sich dem Verkehr in Zusammenhang mit den
geldschten Waren sofort und ohne vertiefte Analyse. Die angegriffene Marke be-
schranke sich auf eine sprach- und werbeubliche Aneinanderreihung zweier be-
schreibender Begriffe zu einem verstandlichen, schlagwortartigen Hinweis auf Ei-
genschaften der geléschten Waren und weise auch keine Struktur oder Beson-
derheiten auf, die von einem rein sachbezogenen Verstandnis wegfuhren konnten.
Soweit Doppeldecker lexikalisch als Bezeichnung eines Flugzeugs bzw. eines
Omnibusses nachweisbar sei, liege ein solches Verstandnis in Zusammenhang

mit den vorliegend maf3geblichen Waren nicht nahe.



Soweit die Anmelderin auf Eintragungen auslandischer oder internationaler Be-
horden verweise, seien diese bereits im Hinblick auf mogliche Abweichungen im

Sprach- und Rechtverstandnis nicht vergleichbar.

Daher sei die angegriffene Marke insoweit entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
eingetragen worden; dieses Schutzhindernis bestehe zum jetzigen Zeitpunkt auch
noch fort. Ob daneben auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

bestehe, konne offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im We-
sentlichen geltend macht, dass der Begriff Doppeldecker lexikalisch mit einem
klaren Begriffsinhalt belegt sei, ndmlich als Bezeichnung fir bestimmte Stral3en-
bahnen bzw. Omnibusse mit zwei Stockwerken oder fir ein spezielles Flugzeug.
Ein Bezug zu Farben oder Lacken bestehe daher nicht. Zudem kénne Doppelde-
cker als Hinweis auf Eigenschaften z. B. einer Farbe nichts Wesentliches kommu-
nizieren, da die Aussage, die Farbe habe doppelte Deckkraft, nichtssagend sei,
vielmehr werde die Deckkraft bzw. das Deckvermdgen einer Farbe durch die
DIN EN 1330 definiert und bestimmt. Allein die Bezeichnung Doppeldecker kdnne
insoweit keine prazisen Informationen vermitteln, vielmehr rufe sie allenfalls nach
Art eines ,sprechenden Zeichens" Assoziationen in dieser Richtung hervor, was

aber einer Unterscheidungskraft nicht entgegenstehe.

Uberdies sei auch eine beschreibende Verwendung des Begriffs zum Zeitpunkt
der Anmeldung entgegen der Auffassung der Markenabteilung nicht belegt, insbe-
sondere auch nicht durch die seitens der Antragstellerin in ihrem Antrag aufge-
zeigten Verwendungsbeispiele durch Dritte bzw. Mitbewerber. So stehe einem
beschreibenden Verstandnis nicht nur der klare, keinen Bezug zu den vorliegend
relevanten Waren aufweisende Begriffsinhalt von Doppeldecker entgegen; auch
die Art und Weise der Benutzung dieser Bezeichnung in den betreffenden Ver-
wendungsnachweisen belege nur eine markenméfige Benutzung von Doppelde-

cker. Denn diese Bezeichnung werde darin regelmafig plakativ als Produktmarke



neben der jeweiligen Firmenmarke herausgestellt; hingegen wirden rein be-
schreibende Angaben ublicherweise in kleinerer Schrift neben andere das Produkt
kennzeichnende Marken gesetzt. In der aus den eingereichten Belegen ersichtli-
chen Verwendungsform werde der Verkehr daher eine Kombination eines Unter-
nehmenskennzeichens bzw. einer Firmenmarke mit der Bezeichnung Doppelde-

cker als Produktmarke erkennen.

Dementsprechend sei der entsprechende Begriff flr die hier in Rede stehenden
Waren auch von anderen Behorden, insbesondere dem EUIPO, bedenkenlos ein-
getragen worden.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 13. Februar 2017 aufzuheben, soweit die

Loschung der angegriffenen Marke fiir die Waren der

.Klasse 02: Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmit-
tel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrich-
farbe; Anstrichmittel als Holzschutzmittel; spachtelbare Farben
zum Glatten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Be-
schichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flussig fur Oberfla-
chen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit;

streichfahige Makulatur®

angeordnet worden ist, und den Ldschungsantrag auch insoweit

zurickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemals,

die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickzuweisen.



Zur Begrundung fuhrt sie aus, dass Doppeldecker seit Jahrzehnten von zahlrei-
chen Farbherstellern als pragnanter Kurzbegriff fir doppelt deckende bzw. hoch
deckende Farben verwendet werde. Dies werde durch die vorgelegten Benutz-
ungsbeispiele belegt. Bei Doppeldecker handele es sich daher in Zusammen-
hang mit den vorliegend relevanten Waren um einen warenbeschreibenden Fach-
begriff, der sowohl dem Fachverkehr wie auch dem Kunden als Endverbraucher

gelaufig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

A. Die Markenabteilung hat im Ergebnis zutreffend festgestellt, dass die Wort-
marke 30 2013 043 769 ,Doppeldecker*” fur die Waren der

.Klasse 02: Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmit-
tel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrich-
farbe; Anstrichmittel als Holzschutzmittel; spachtelbare Farben
zum Glatten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Be-
schichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flussig fur Oberfla-
chen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit;

streichfahige Makulatur®

entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, so dass insoweit die
Loschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (88 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG)
zu Recht erfolgt ist.



1. FuUr die absoluten Loschungsgrinde nach 8§ 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass
eine Loschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu
den jeweils mal3geblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend ge-
macht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestande des § 8
Abs. 2 MarkenG verstol3en, kann eine Léschung nur erfolgen, wenn das Eintra-
gungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013,
1143, Nr. 15 — Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 — test; GRUR
2014, 565, Nr. 10 — smartbook) bestanden hat als auch — soweit es um die Tatbe-
stande nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht — im Zeitpunkt der Entscheidung
Uber den LOschungsantrag noch besteht (8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine
solche Feststellung, auch unter Berucksichtigung der von den Beteiligten vorge-
legten und von Amts wegen zuséatzlich ermittelten Unterlagen, nicht méglich, muss
es — gerade in Grenz- oder Zweifelsfallen — bei der Eintragung der angegriffenen
Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 — Salatfix).

In Beachtung dieser Grundsatze lag und liegt in Bezug auf die geldschten Waren

der geltend gemachte Loschungsgrund fehlender Unterscheidungskraft vor.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2012, 610 (Nr. 42) — Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) — EURO-
HYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) —for you; GRUR 2014, 565, 567
(Nr. 12) — smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) — Kaleido; GRUR 2012, 1143
(Nr. 7) — Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewahrleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr.38) — Lego;
GRUR 2008, 608, 611 (Nr.66) — EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45
— Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2009, 949



(Nr. 10) — My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis  begrindet, ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ein groRRzugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft genigt, um das Schutzhindernis zu tber-
winden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2014, 565, 567
(Nr. 12) —smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr.7) — Starsat; GRUR 2012, 270
(Nr. 8) — Link economy).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) — Matratzen Concord/Hukla). Hier-
von ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maRRgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674,
678 (Nr. 86) — Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr.12) — Dussel-
dorf Congress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) — Link economy; GRUR 2009, 952,
953 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Dartuber hinaus kommt nach standiger
Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug
zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) — Dussel-
dorf-Congress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) — Starsat; GRUR 2009, 952, 953
(Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr.19) — FUSSBALL
WM 2006).
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2. Nach diesen Mal3stdben ist davon auszugehen, dass der angegriffenen
Marke Doppeldecker bei der Anmeldung hinsichtlich der beschwerdegegenstand-
lichen Waren der Klasse 02 jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG fehlte, was auch heute noch der Fall ist.

a. Zwar ist der Markeninhaberin insoweit zu folgen, als das
Determinativkompositum Doppeldecker in seiner lexikalisch nachweisbaren Be-
deutung als Bezeichnung eines Flugzeugs mit zwei Tragflachen bzw. als um-
gangssprachlicher Name fir einen doppelstéckigen Omnibus (vgl. DUDEN-Online
zu ,Doppeldecker”) weder einen beschreibenden noch sonstigen Sachbezug zu

den vorliegend relevanten Waren aufweist.

b. Jedoch hat die Markenabteilung zutreffend festgestellt, dass sich diese Be-
zeichnung bereits zum Anmeldezeitpunkt Gber diese lexikalisch nachweisbaren
Bedeutungen hinaus im Bereich der Farben, Lacke und damit allgemein der Be-
schichtungsmittel als pragnante, fachumgangssprachliche Beschaffenheitsangabe

fur Farben/Beschichtungsmittel mit hohem Deckvermdgen etabliert hatte.

aa. Das Vermogen einer Farbe oder eines Lackes, den Untergrund zu Uberde-
cken, wird nach DIN-Norm als Deckvermdgen oder Kontrastverhaltnis, ferner als
Deckkraft oder Deckféahigkeit bezeichnet (vgl. Wikipedia zu ,Deckvermdgen® unter
Bezug auf DIN 55943). Je niedriger das Deckvermdgen, desto schlechter kann
eine Farbe eine andere Farbe Uberdecken. Das Deckvermégen wird qualitativ er-
mittelt, indem eine Farbschicht definierter Dicke auf einen kontrastreichen Unter-
grund (meist schwarz und weil3 einer Kontrastkarte) aufgetragen wird. Ein Verfah-
ren zur Messung des Deckvermbgens bzw. Kontrastverhaltnisses bei Innen-
dispersionsfarben ist in DIN EN 13300 mit dem Titel ,Beschichtungsstoffe —Was-
serhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fir Wande und Decken
im Innenbereich” festgelegt. Sie enthalt eine qualitative Einteilung von Wand- und
Deckenfarben in verschiedenen Klassen, welche Gber die Angaben der Hersteller
zur Ergiebigkeit in m?/Liter erfolgt (vgl. Wikipedia zu ,EN 13300%). Danach werden


https://de.wiktionary.org/wiki/Determinativkompositum
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lack
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9F
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrastkarte&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Dispersionsfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/EN_13300
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(Innen- und Wand)Farben je nach ihrer Deckkraft in vier verschiedene Klassen
eingeteilt, wobei die Deckkraft von Klasse 1 bis 4 abnimmt. Farben/Beschich-
tungsmittel insbesondere der Klasse 1 mit besonders starkem Kontrastverhéaltnis
bzw. Deckvermdgen (Ergiebigkeit ungefahr groRer/gleich 7 m?/Liter) wurden und
werden dabei fachumgangssprachlich als ,hoch deckend® bzw. ,doppelt deckend®
bezeichnet (vgl. dazu beispielhaft das von der Antragstellerin mit der Begriindung
des Loschungsantrags vom 20. April 2016 als Anlage 2 eingereichte Technische
Merkblatt der Firma S... fur einen ,Spath  Knoll Doppelde-
cker* aus dem August 2006, in welchem es in der Spalte ,Werkstoff‘ unter der
Uberschrift ,Art des Werkstoffes* u. a. heit: ,Spath Knoll Doppeldecker ist eine
tuchmatte, I6semittelfreie und hochdeckende Innenwandfarbe®; ferner die 2. Seite
des Auszugs aus dem Innenwandfarben-Programm der Firma S1...
aus dem November 2011, in welchem auf der 2. Seite u.a. ausgefihrt wird:
~SIGMA Polymatt: Der Premium-Doppeldecker/ Ein exzellenter Weil3grad mit ed-
ler, stumpfmatter Oberflachenoptik in Kombination mit doppelt deckenden und
hdchst scheuerbestéandigen Eigenschaften machen SIGMA Polymatt ..." sowie das
technische Merkblatt zu dem Produkt ,Tex-Color Doppeldecker 1.0 der Antrag-
stellerin, in welchem in der Produktbeschreibung unter Anwendungsbereich aus-

gefuhrt ist: ,Hochwertigste Einschicht-Innenfarbe mit doppeltem Deckvermdgen

9.

bb. Allerdings ist der Markeninhaberin zuzugeben, dass der Bezeichnung
Doppeldecker als substantivierte Abwandlung der Beschaffenheitsangabe ,,dop-
pelt deckend” in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren von Haus
aus eine zumindest geringe Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden
kann. Insoweit bedarf es zumindest eines gewissen Interpretationsaufwands, um
die dem Verkehr lexikalisch als Bezeichnung eines Flugzeug- bzw. Omnibustyps
bekannte Bezeichnung Doppeldecker aus sich heraus in Zusammenhang mit
Farben und Beschichtungsmitteln i. S. von ,doppelt deckend” und damit als Hin-
weis auf eine besonders gute (,doppelte”) Deckfahigkeit der so bezeichneten Far-

ben/Beschichtungsmitteln zu verstehen. Wenngleich jedenfalls fachkundigen Krei-
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sen, inshesondere solchen Personen, die beruflich mit Produktion und/oder Han-
del von Farben und Beschichtungsmitteln befasst sind, der beschreibende Aussa-
gegehalt von ,Doppeldecker” i. S. von ,doppelt deckend” letztlich nicht verborgen
bleibt, handelt es sich gleichwohl um eine sprachlich wie auch grammatikalisch
eigentimliche Begriffsbildung in Form eines durchaus originellen Wortspiels, wel-
cher von Haus aus eine hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne eines spre-

chenden Zeichens nicht abgesprochen werden kann.

cc. Die seitens der Antragstellerin mit der Begriindung des Loéschungsantrags
vom 20. April 2016 als Anlage 2 eingereichten und den Zeitraum vor Anmeldung
der Marke betreffenden Unterlagen (Technisches Merkblatt der Firma w...-
GmbH fir einen Doppeldecker LF, Stand Juli2006, ein weiteres
Technisches  Merkblatt der Firma S... fur einen ,Spath Knoll
Doppeldecker aus dem August 2006, eine Produktbeschreibung einer Kunststoff-
Dispersionsfarbe des Typs Doppeldecker LF der Marke ,Maxit" vom 29.05.2009,
ein weiteres Technisches Merkblatt zum Produkt ,Volvox Dispersionsfarbe Dop-
peldecker®, Stand August 2011, technische Informationen zur Einschichtfarbe
-MALERPLUS DoppelDecker", Stand August 2011 sowie ein Sicherheitsdatenblatt
fur ein Beschichtungsmittel namens ,Rhotanit 8450“, einen ,Innen-Dispersions-
farbe-Doppeldecker der Firma R..., Stand 01.10.2011, ferner ein Aus-
zug aus dem Innenwandfarben-Programm der Firma Sigma Coatings aus dem
November 2011 betreffend das Produkt ,SIGMA Polymatt: Der Premium-Doppel-
decker®) belegen jedoch, dass die Bezeichnung Doppeldecker bereits zum Zeit-
punkt der Anmeldung nicht allein durch die Markeninhaberin selbst oder ggf. mit
ihr verbundene Unternehmen, sondern in erheblichem Umfang auch durch Mitbe-
werber im geschaftlichen Verkehr in Zusammenhang mit Farben/Beschichtungs-
mitteln mit hohem Kontrastvermégen verwendet wurde, um als substantivierte
Abwandlung der Beschaffenheitsangabe ,doppelt deckend* in werbesprachlich-

pragnanter Form auf das hohe Deckvermogen dieser Produkte hinzuweisen.
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Samtliche vorgenannten Unterlagen betreffen Farben/Beschichtungsmittel insbe-
sondere der Klasse 1 der DIN EN 13300 mit besonders starkem Kontrastverhaltnis
bzw. Deckvermégen. Als schlagwortartiger Hinweis auf diese Produktbeschaffen-
heit dient dabei die wortspielartig aus der beschreibenden Beschaffenheitsangabe

~doppelt deckend* entwickelte Begriffsbildung Doppeldecker.

dd. Hatte sich aber der Begriff Doppeldecker bereits zum Zeitpunkt der Anmel-
dung der Marke als pragnante, fachumgangssprachliche Beschaffenheitsangabe
fur Farben/Beschichtungsmittel fir hoch bzw. doppelt deckende Farben/ Beschich-
tungsmittel etabliert, war die angegriffene Marke jedenfalls im Zusammenhang mit
Farben und Beschichtungsmitteln auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht
mehr unterscheidungskraftig. Denn wenn das angesprochene Publikum — hier
Fachleute oder normal informierte und verstandige Durchschnittsverbraucher vor
allem aus dem Bereich Heimwerker und Maler — bei diesen Waren bereits zu
diesem Zeitpunkt mit dieser Begriffsbildung seitens einer groReren Anzahl von
Anbietern und Mitbewerbern konfrontiert worden ist, konnte sich hieran keine
individuelle betriebliche Herkunftsvorstellung mehr knupfen. Die ,sprechende”
Bezeichnung Doppeldecker hatte sich aufgrund ihrer bereits zum damaligen Zeit-
punkt nachweisbaren vielfachen Verwendung zu einer fachumgangssprachlichen
Beschaffenheitsangabe flr Farben/Beschichtungsmittel mit hohem Deckvermdégen
gewandelt und daher insoweit ihre von Hause aus gegebene Unterscheidungskraft

verloren.

Verdeutlicht wird dies nicht zuletzt durch die als Anlage 4 zur Begriindung des L6-
schungsantrags auszugsweise vorgelegten Forenbeitrage aus der Zeit vor Anmel-
dung der Marke, wie z. B.

.[Tobias:] > Also es soll eine weiRe Farbe werden

Mein personlicher Favorit ist der Peco-Doppeldecker*

bzw.



-14 -

~Antwort

von zetra, 11. 09. 2011

Es gibt sogenannte "Doppeldecker”, diese Farbe hat einen hohen Anteil an Titandioxyd
(ist der WeilBmacher in der Farbe). Wenn diese Farbe nicht deckt, musst du ohnehin

zweimal streichen.”

sowie

Re: Wandfarbe und Qualitat

Moin,

Kann jemand daruber etwas berichten?

ne, darliber nicht, aber meine ultimative Farbe ist der Doppeldecker von Tex-color

http:fravww.texcolor.de/511.htm

Die Bezeichnung Doppeldecker erschopfte sich daher fir den Verkehr auch be-
reits zum Zeitpunkt der Anmeldung in Zusammenhang mit Farben und Beschich-
tungsmitteln lediglich in der schlagwortartigen Beschaffenheitsangabe, dass diese
Uber eine hohes (,doppeltes®) Deckvermdgen verfligen, ohne einen dariber hin-
ausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren bzw. Dienstleis-

tungen zu vermitteln.

ee. Unerheblich fur ein solches Verstandnis war dabei entgegen der Auffassung
der Markeninhaberin, in welcher Art und Weise ihm diese Bezeichnung in Zu-
sammenhang mit Farben und Beschichtungsmitteln begegnete. Denn auch soweit
die Bezeichnung ,Doppeldecker* als Bestandteil von Produktbezeichnungen (vgl.
dazu die von der Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegriindung vom
20. Juli 2017 benannten Produkte ,Spath Knoll Doppeldecker LF*, ,Maxit Doppel-
decker LF* oder auch ,Volvox Dispersionsfarbe Doppeldecker”) oder auch auf In-
formationsblattern und Verpackungen wie z. B. Farbeimern in einer gegenuber
sonstigen Hersteller- und Produktangaben deutlich herausgestellten Form ver-
wendet wurde, hat der Verkehr darin angesichts der vielfachen Benutzung dieser
Angabe zur schlagwortartigen Bezeichnung ,doppelt deckender* Farben/Beschich-
tungsmittel lediglich einen (die Beschaffenheit) beschreibenden Bestandteil des
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entsprechenden Produktnamens bzw. eine die Unterscheidung von anderen Pro-
duktgattungen erleichternde Hervorhebung der Beschaffenheit des Produkts er-
kannt, nicht jedoch eine markenmafiige Verwendung der Bezeichnung Doppelde-

cker als betriebliches Unterscheidungsmittel.

ff.  Die Frage, ob eine solche Herausstellung von Beschaffenheits- und Verwen-
dungsangaben bei Farben und Anstrich-/Beschichtungsmitteln branchentblich ist
und daher von Haus aus nicht als markenmalR3ig angesehen wird, wie die Antrag-
stellerin in ihrem Schriftsatz vom 5. Dezember 2018 geltend gemacht hat, ist da-
her vorliegend nicht entscheidungserheblich und kann offen bleiben.

c. Ausgehend von dieser auch bereits zum Anmeldezeitpunkt vielfach belegba-
ren Verwendung von Doppeldecker als Hinweis auf doppelt bzw. hochdeckende
Farben/Beschichtungsmittel ist dann aber mit der Markenabteilung davon
auszugehen, dass es der angegriffenen Bezeichnung Doppeldecker auch bereits
zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf samtliche beschwerdegegenstandlichen Waren
an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlte und aktuell noch fehlt. Bei den
Waren ,Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrich-
farbe; Anstrichmittel als Holzschutzmittel; spachtelbare Farben zum Glatten und
Ausbessern eines rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als
Paste und flussig fur Oberflachen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuch-
tigkeit; streichfahige Makulatur* handelt es sich um Beschichtungsmittel, bei denen
das Kontrast- bzw. Deckvermdgen eine wesentliche Eigenschaft darstellt, so dass
sich die angegriffene Marke daher auch bereits zu diesem Zeitpunkt in einer be-
schreibenden Beschaffenheitsangabe dieser Waren erschopfte und aktuell noch
erschopft. Dies gilt auch in Bezug auf ,Rostschutzmittel”, welche ebenfalls Be-
schichtungsmittel mit hohem Deckvermégen sein konnen. Die weiteren beschwer-
degegenstandlichen Waren ,Holzschutzmittel* kénnen oberbegrifflich Lacke mit
umfassen, da Holzlackierungen gerade auch zum Holzschutz eingesetzt werden,

so dass der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke auch insoweit als
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Sachhinweis auf die Beschaffenheit dieser Waren, nicht jedoch als Herkunftshin-

weis auf ein bestimmtes Unternehmen, aufgefasst hat.

d. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin weist Doppeldecker im Hin-
blick auf seine lexikalisch nachweisbare Bedeutung als Bezeichnung eines Flug-
zeugs mit zwei Tragflachen bzw. als umgangssprachlicher Name fir einen dop-
pelstdckigen Omnibus keine schutzbegriindende Interpretations- und Mehrdeutig-
keit auf. Bei allen absoluten Schutzhindernissen hat die Prifung der Schutzfahig-
keit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung gemaf § 32
Abs. 2 Nr.3 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen. In
Kombination mit den vorliegend maf3geblichen Waren hat der Verkehr Doppelde-
cker auch bereits zum Anmeldezeitpunkt auf Anhieb und ausschlie3lich im dar-
gelegten Sinne verstanden. Im Ubrigen ist ein Zeichen bereits dann von der Ein-
tragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner méglichen Bedeutun-
gen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen
bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH
MarkenR 2004, 111, 115 — BIOMILD/Campina Melkunie).

e. Die Markeninhaberin kann sich zur Ausrdumung des Schutzhindernisses
auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis z. B. des
EUIPO berufen. Nach Ubereinstimmender ho6chstrichterlicher Rechtsprechung
l&sst sich aus Voreintragungen ahnlicher oder Ubereinstimmender Marken unter
dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsatzlich kein
Eintragungsanspruch fir spétere Markenanmeldungen herleiten, da es sich bei
der Entscheidung uber die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-,
sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Ein-
zelfall bezogenen Prufung unterliegt (vgl. EUGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18)
— Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 — Institut der Norddeut-
schen Wirtschaft e.V. m.w. N.; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH
MarkenR 2011, 66 — Freizeit Ratsel Woche).
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f. Die Marke Doppeldecker konnte und kann damit in Bezug auf die beschwer-
degegenstandlichen Waren ihre Hauptfunktion, ndmlich den Verkehrskreisen die
Ursprungsidentitdt der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren,
nicht erfullen. Die angemeldete Marke war und ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Da die angegriffene Marke hiernach bereits nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
von der Eintragung ausgeschlossen war und ist, kann dahingestellt bleiben, ob
auch Eintragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorlagen bzw. vor-
liegen.

B. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen An-
lass (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlielBende Gericht nicht vorschriftsmaRlig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens

ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen
ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens
verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-
lich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Fi



