BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 504/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 103 988.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Séchtig

ECLI:DE:BPatG:2019:170719B28Wpat504.16.0



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-

stelle fir Klasse 12, vom 25. September 2015 wird aufgehoben.

Grinde:

Die Anmelderin hat am 2. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt

beantragt, das wie folgt wiedergegebene Zeichen




als dreidimensionale Marke fur die Waren der Klasse 12

.Fahrzeuge und deren Teile"

in das dort gefiihrte Markenregister einzutragen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 12, hat die Anmel-
dung mit Beschluss vom 25. September 2015 zurtickgewiesen. Zur Begriindung
hat es unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid
vom 29. Juli 2015 ausgefuhrt, das angemeldete Zeichen entbehre fir die bean-
spruchten Waren jedenfalls jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Bei einer als Marke angemeldeten dreidimensionalen, die Ware selbst
verkdrpernden Form komme es darauf an, ob diese einen im Vordergrund stehen-
den warenbeschreibenden Hinweis darstelle oder aus sonstigen Grinden nur als
solche und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Eine beson-
dere Eigentumlichkeit oder Originalitat sei dabei zwar nicht erforderlich. Allerdings
entnehme der Verkehr einer Produktform nur dann einen Herkunftshinweis, wenn
er ihr nicht eine Gebrauchsfunktion oder dem Bemihen zuschreibt, ein asthetisch

ansprechendes Produkt zu schaffen.

Davon ausgehend erschopfe sich das angemeldete Zeichen in einer fur einen
Sportwagen typischen Form. Bei ihnen handele es sich Ublicherweise um zweisit-
zige und nur mit einem kleinen Kofferraum ausgestattete Kraftfahrzeuge von rela-
tiv geringer Bauhdhe. Wie verschiedene Rechercheunterlagen, die der Anmelderin
mit dem Beanstandungsbescheid zur Kenntnis gebracht worden seien, erkennen
lieRen, besitze die Karosserie von Sportwagen regelméfig eine aerodynamisch
optimierte Bauweise mit typischen Formmerkmalen. Auf diese beschranke sich
das angemeldete Zeichen. Zwar kdonnten einige Gestaltungselemente — etwa der
Kuhlergrill oder der Luftdurchlass — im Detail von der eingefiihrten Formensprache
abweichen. Einem Durchschnittskaufer erschienen solche Merkmale aber nicht als

hinreichend aufféallig, um sie als betrieblichen Herkunftshinweis anzusehen. Dass



die angemeldete Marke eine Variante der Ublichen Warenform darstelle, reiche zur
Bejahung der Unterscheidungskraft nicht aus. AufRerdem dirfe nicht unbertck-
sichtigt bleiben, dass Kéaufer von Fahrzeugen nicht daran gewdhnt seien, die Her-
kunft des Wagens ausschlie3lich aufgrund der auf3eren Erscheinungsform oder
der besonderen Gestaltung einzelner Teile, wie beispielsweise eines Kuhlergrills
oder eines Luftdurchlasses, zu beurteilen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie tragt
vor, dass die Markenstelle die Schutzfahigkeit des angemeldeten Zeichens nach
8 3 Abs. 2 MarkenG zu Recht nicht in Frage gestellt habe. Es bestehe insbeson-
dere nicht aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Dieser
Ausschlussgrund greife nicht ein, wenn ein dreidimensionales Zeichen ein weite-
res wesentliches Merkmal enthalte, welches nicht der gattungstypischen Waren-
form entspreche. Sowohl die ,BMW-Niere®, die bereits seit langem verkehrsbe-
kannt sei, wie auch der sogenannte ,Black Belt*, ein sich von der Motorhaube Utber
das Dach bis zum Heck erstreckender schwarzer Gurtel, tber den alle BMW-
I-Modelle verfligten, seien untypische Merkmale. Sie seien eindeutige Herkunfts-
hinweise, die nicht hinter dem vermittelten asthetischen Eindruck zurlckbleiben
wuirden. Insofern verleihe die angemeldete Form den beanspruchten Waren nicht
ihren wesentlichen Wert. Auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungs-
kraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege entgegen der Auffassung der Marken-
stelle jedenfalls mit Blick auf die besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten im
Kfz-Bereich nicht vor. Die beanspruchte Produktform weiche namlich insbeson-
dere durch die ,BMW-Niere* wie auch durch den ,Black Belt* erheblich von der

Norm und den Branchengepflogenheiten ab.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Marken-
stelle fur Klasse 12, vom 25. September 2015 aufzuheben.



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

nommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist begriindet. Die Markenstelle hat die

Anmeldung zu Unrecht gemalR 8§ 37 Abs. 1 MarkenG zuriickgewiesen.

1. Die SchutzausschlieBungsgrinde nach § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. stehen der

Eintragung des Anmeldezeichens nicht entgegen.

a) Der Entscheidung tber die am 2. Juli 2015 eingereichte Anmeldung ist auch
nach Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes die davor geltende
Fassung des 83 Abs.2 MarkenG zugrunde zu legen. Zwar enthalt § 158
MarkenG n. F. insoweit keine ausdriickliche Ubergangsregelung. Indessen liegt
der Ubergangsvorschrift des § 156 MarkenG a. F. und des § 158 Abs. 7 MarkenG
n. F. der allgemeine Gedanke zugrunde, dass neue Schutzausschlie3ungsgriinde
oder -hindernisse vor ihrem Inkrafttreten eingereichten Anmeldungen nicht entge-
gengehalten werden kénnen (vgl. Hacker, Das Markenrechtsmodernisierungsge-
setz (MaMoG), GRUR 2019, 113, 115; Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht,
18. Edition, Stand: 01.07.2019, 8 3 MarkenG, Rdnr. 70). Daher ist vorliegend 8§ 3

Abs. 2 MarkenG a. F. anzuwenden.

b) In Verbindung mit den angemeldeten Fahrzeugen greift 8 3 Abs. 2 MarkenG
a. F. nicht ein. Die Regelung setzt im Gegensatz zur neuen Fassung des 8 3
Abs. 2 MarkenG voraus, dass das angemeldete Zeichen ausschliel3lich aus einer
Form gemall Nummern 1 bis 3 besteht (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markenge-
setz, 12. Auflage, 8§ 3, Rdnr. 108). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.



Vielmehr verfugt das gegenstandliche Zeichen neben charakteristischen Merkma-
len eines Sportwagens jedenfalls tUber einen sich von der Motorhaube Uber das
Dach bis zum Heck erstreckenden symmetrischen, gegeniber dem Grundton der
Karosserie dunkleren Farbbereich mit starker und schwacher gerundeten R&n-
dern. Dieses von der Anmelderin als ,Black Belt“ bezeichnete Designelement ist in
der Abbildung der Oberseite des Sportwagens gut erkennbar:

Es fallt wegen der niedrigen Bauhdhe des Fahrzeugs, seiner zentralen Anordnung
und seiner Gréf3e im Gesamteindruck deutlich auf. Mangels gegenteiliger Anhalts-
punkte geht der Senat davon aus, dass der ,Black Belt” in seiner konkreten Ge-
stalt —auch wenn ggf. zu einem spéateren Zeitpunkt Solarzellen in ihm integriert
sein sollten — nicht durch das Fahrzeug selbst bedingt ist. Er tibt keine gattungsty-
pische Funktion aus, nach der der Verbraucher méglicherweise auch bei Fahrzeu-
gen der Mitbewerber sucht (vgl. EUGH GRUR 2014, 1097, Rdnr. 27 — Hauck/
Stokke). Ebenso ist der ,Black Belt“ nicht zur Erreichung einer technischen Wir-
kung erforderlich oder verleiht dem Fahrzeug seinen wesentlichen Wert.

c) Auch fur die weiterhin angemeldeten Fahrzeugteile vermag 8 3 Abs. 2
MarkenG a. F. den Schutz des in Rede stehenden Zeichens nicht auszuschlieRen.
Diese Vorschrift bezweckt eine sachgerechte Begrenzung des Markenschutzes fir
Produktgestaltungen als solche, schlief3t ihn jedoch fir nicht von dem dreidimen-
sionalen Zeichen verkorperte Waren nicht aus (vgl. auch Strobele/Hacker/
Thiering, a. a. O., 8 3, Rdnr. 102, 118). Mit dem Anmeldezeichen wird die dreidi-
mensionale Gestaltung eines vollstandigen Sportwagens beansprucht, der zwar
aus einzelnen Fahrzeugteilen wie Reifen oder Spiegel zusammengesetzt ist. Aller-
dings werden sie regelmaRig nach ihrem Einbau nicht mehr als solche wahrge-

nommen. Vielmehr entsteht durch ihre Kombination ein neuer Gesamteindruck, in



dem die Eigenstandigkeit der Bauelemente entweder nicht mehr oder nur noch
eingeschréankt zur Geltung kommt. Die angemeldete Form ist folglich nicht aus-
schlieBBlich durch die Art der beanspruchten Fahrzeugteile bedingt (8§ 3 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG a. F.). Mangels Ubereinstimmung der beanspruchten Fahrzeug-
form mit einzelnen Fahrzeugteilen sind dartber hinaus die Schutzausschlie3ungs-

grinde gemald 8 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG a. F. zu verneinen.

2. Auch liegen keine Schutzhindernisse gemald 8 8 MarkenG i. V. m. § 158
Abs. 7 MarkenG vor.

a) Zuden angemeldeten Waren ,Fahrzeuge*

(1) Das angemeldete Zeichen weist die gemal’ 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfor-

derliche Unterscheidungskraft in Verbindung mit Fahrzeugen auf.

(@) Die Unterscheidungskraft liegt dann vor, wenn das Zeichen konkret geeignet
ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der
Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten
Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer
Unternehmen unterscheidet (vgl. EUGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 — Standbeutel;
BGH GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 — Kaleido). Ein dreidimensionales Zeichen weist
die erforderliche Herkunftsfunktion regelmé&Rig nur dann auf, wenn es erheblich
von der Norm oder Branchenublichkeit abweicht (vgl. BGH GRUR 2010, 138,
Rdnr. 25 — ROCHER-Kugel; GRUR 2017, 1262, 1265 — Schokoladenstabchen lII).
Dies ist dann der Fall, wenn die Besonderheiten, die die beanspruchte Form
gegenuber Ublichen Gestaltungen aufweist, geeignet sind, vom Verkehr als Her-
kunftshinweis verstanden zu werden (vgl. BGH, a.a. O., Rdnr. 19 — Schokola-
denstdbchen Ill). Dabei kénnen die in einer bestimmten Branche bestehenden
Kennzeichnungsgewohnheiten das Verkehrsverstandnis des Publikums in einem

Mal3e bestimmen, dass es auch die naturgetreue Verkorperung eines der Gattung



nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses als Produktkennzeichen
ansieht, womit sie Uber origindre Unterscheidungskraft verftigt (vgl. BGH GRUR
2006, 679, Rdnr.17 (juris) —Porsche Boxster; GRUR 2014, 1204, Rdnr. 19

— DusseldorfCongress).

(b) Nach diesen Grundsatzen kann dem Anmeldezeichen die erforderliche
Unterscheidungskraft in Verbindung mit Fahrzeugen nicht abgesprochen werden.
Die Markenstelle ist bei ihrer Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen, dass
das angesprochene Publikum nicht daran gewodhnt sei, der &ufieren Erschei-
nungsform oder der besonderen Gestaltung einzelner Teile einen Hinweis auf den
betrieblichen Ursprung der Ware zu entnehmen. Tatséachlich ist bereits seit gerau-
mer Zeit erkennbar, dass auch das allgemeine Publikum héaufig von der auf3eren
Form eines Kraftfahrzeugs oder eines Teils von ihm spontan und ohne weitere
Uberlegung auf den Hersteller schlieRt. Der Automobilsektor ist ein klassisches
Beispiel dafir, dass charakteristische Gestaltungen bestimmten Herstellern zuge-
ordnet werden. Der Verkehr orientiert sich an herstellertypischen Grundmustern
und Linienfihrungen. Sie finden sich ungeachtet stetiger Modellaktualisierungen
und -erweiterungen immer wieder an den Produkten und sorgen so fur einen Wie-
dererkennungseffekt (vgl. BGH, a.a.O., Rdnr.17 (juris) — Porsche Boxster;
BPatG, Beschluss vom 13. Oktober 2004, 28 W (pat) 102/00, Rdnr. 25 (juris)
— Porsche Boxster). Einen solchen vermittelt auch das Streitzeichen.

Es kann hierbei dahinstehen, ob die Gestaltungsmerkmale wie ,Black Belt* oder
die Dach- bzw. die Heckform erheblich von der Norm oder Branchentblichkeit
abweichen. Jedenfalls stellt die zweigeteilte und abgerundete Ausbildung des
Kuhlergrills ein unterscheidungskraftiges Element dar, das einen herkunftshinwei-
senden Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens vermittelt (vgl. auch
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 8, Rdnr. 529). Diese sogenannte BMW-Niere
ist seit langer Zeit charakteristisches Merkmal aller BMW-Kraftwagenmodelle, das
in unterschiedlichen Varianten seit 1933 intensiv von der Anmelderin verwendet

wird (vgl. ,www.wikipedia.de”, Suchbegriff: ,BMW-Niere®). Es ist demzufolge



davon auszugehen, dass der Verkehr die BMW-Niere jedenfalls auf Grund von
Verkehrsdurchsetzung gemald 8 8 Abs. 3 MarkenG als betrieblichen Herkunftshin-
weis ansieht. Zu diesem Verstandnis tragt bei, dass bei dem angemeldeten Zei-
chen der Kuhlergrill im Kontext eines voll ausgebildeten Fahrzeugs steht (anders
die Fallgestaltung BGH GRUR 2008, 71 — Fronthaube) und das Publikum durch
die Praxis anderer Hersteller daran gewdhnt ist, den Gestaltungen dieses Bauteils
oder dieser Baugruppe einen Hinweis auf den Ursprung von Fahrzeugen zu ent-
nehmen (vgl. EuG, Urteil vom 6. Marz 2003, Rechtssache T-128/01 — Kuhlergrill).

Erganzend ist in Betracht zu ziehen, dass eine vergleichbare Variante der in dem
angemeldeten dreidimensionalen Zeichen wiedergegebenen BMW-Niere am
26. Januar 2007 unter der Nummer DE 306 76 250 als Bildmarke u. a. fur Land-
fahrzeuge und Automobile in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefuhrte Register eingetragen worden ist. Auch wenn es sich hierbei um eine
zweidimensionale Marke handelt, so ist sie doch bei dem angemeldeten drei-
dimensionalen Zeichen als schutzbegrindend zu bertcksichtigen (vgl. BGH
GRUR 2005, 158, 159 — Stabtaschenlampe ,MAGLITE").

(2) Die angemeldete Form ist dartber hinaus nicht als unmittelbar beschreiben-
des Zeichen anzusehen, so dass ihrer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis

gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Die gegenstandliche dreidimensionale Gestaltung gibt die &uf3ere Form eines von
der Anmelderin hergestellten Sportwagens wieder. Es besteht grundsatzlich ein
besonderes Interesse der Allgemeinheit, dass derartige Gestaltungen frei verwen-
det werden kénnen und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EUGH
GRUR 2003, 514, Rdnr. 73 — Linde, Winward und Rado). Denn die Freiheit der
Gestaltung von Produkten darf nicht tber Gebuhr eingeschrankt werden. Dabei ist
zu berucksichtigen, dass nicht nur Automobilhersteller, sondern jedermann mit
verhaltnismaRig geringem Aufwand eine Vielzahl &hnlicher Gestaltungen zum Ge-

genstand von Markenanmeldungen machen kdnnte mit der Folge, dass diese
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Formgestaltungen zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist fur die Wett-
bewerber verschlossen waren (BGH, a. a. O., Rdnr. 21 (juris) — Porsche Boxster).
Das Freihaltungsinteresse umfasst grundsatzlich auch bislang nicht bekannte
Form- und Gestaltungsmerkmale, da es allen Mitbewerbern unbenommen bleiben
muss, SpielrAume bei der Fahrzeugentwicklung zu nutzen, um etwa auf die Ein-
fuhrung neuer Materialien wie Carbon oder auf veranderte Nutzerbedurfnisse

reagieren zu konnen.

Es kann vorliegend offen bleiben, ob die in Rede stehende dreidimensionale Ge-
staltung im Rahmen der auf dem Gebiet der Fahrzeuge ublichen Formenvielfalt
liegt, was dafir sprechen wiirde, das angemeldete Zeichen im Interesse der Allge-
meinheit freizuhalten (vgl. BGH GRUR 2004, 329, Rdnr. 20 (juris) — Kase in
Bltutenform). Denn die beanspruchte Form besteht nicht ausschliel3lich aus unmit-
telbar beschreibenden Angaben. Wie bereits bei der Unterscheidungskraft unter
Ziffer (1) ausgefuhrt, weist sie neben anderen Gestaltungselementen auch die gut
erkennbare, als Marke geschitzte BMW-Niere auf. Es liegen zudem keine An-
haltspunkte dafir vor, dass sie von Wettbewerbern fur die Formgebung eines Kih-
lergrills oder eines sonstigen Fahrzeugbauteils in Zukunft benotigt wird (vgl. auch
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 8, Rdnr. 555). Somit handelt es sich jeden-
falls bei der BMW-Niere nicht um einen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallenden
Bestandteil. Er begriindet einen schutzfahigen ,Uberschuss*, auf den — objektiv —
der Schutz des angemeldeten Zeichens bezogen und beschrankt werden kann.
Demzufolge ist es auch in seiner Gesamtheit nicht als unmittelbar beschreibende
Angabe anzusehen und von der Eintragung ausgeschlossen (vgl. Strobele/
Hacker/Thiering, a. a. O., 8 8, Rndr. 206 und 528).

b) Zu den angemeldeten Waren ,Teile von Fahrzeugen*
Dem Anmeldezeichen kommt auch in Verbindung mit Fahrzeugteilen die notwen-

dige Unterscheidungskraft gemall 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu. Zum einen ver-

korpert es — wie unter Ziffer 1. ¢) bereits dargelegt — nicht ein einzelnes Fahrzeug-
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teil, so dass es insoweit keine beschreibende Angabe darstellt. Zum anderen wirkt
die beschwerdegegenstandliche dreidimensionale Gestaltung auch nicht wie die
Darstellung eines bestimmten Teils im Zusammenhang mit dem Gesamtfahrzeug.
Insofern liegt es fern, dass sie vom Verkehr als Bestimmungsangabe aufgefasst
wird. Aufgrund der Bekanntheit der ,BMW-Niere* wird das Anmeldezeichen zudem
als Fahrzeug eines bestimmten Anbieters wahrgenommen. Damit wird das Pub-
likum annehmen, dass auch das Fahrzeugteil von dem Hersteller des Autos

stammt.

Aus vorgenannten Grinden liegt des Weiteren das Schutzhindernis gemal § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Insbesondere spricht nichts daflr, dass die bean-
spruchte dreidimensionale Gestaltung zukinftig zur Veranschaulichung des Ein-
baus einzelner Fahrzeugteile bendtigt wird. Demzufolge ist weder ein gegenwarti-
ges noch ein zukuinftiges Freihaltebedurfnis erkennbar.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzu-

geben war.

3. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden, da die Durch-
fuhrung einer solchen wegen Sachdienlichkeit nicht geboten war und die Anmel-
derin sie nur hilfsweise beantragt hat (8 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Richter Schmid ist wegen
Urlaubs verhindert, seine
Unterschrift zu leisten.

Prof. Dr. Kortbein

Fa



