BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 580/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 104 869.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30.
November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Schodel sowie der Richterin kraft Auftrags Berner

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2021:301121B28Wpat580.19.0



1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 27. August 2019 aufgehoben, soweit die Anmeldung fur die

Waren

Klasse 7:

Bestandteile von Schneidmaschinen und Trennmaschinen, soweit
sie in Klasse 7 enthalten sind;

Klasse 9:

Schutzhelme fir Schweil3er; Sicherheitsbekleidung; Schutzbrillen;

SchweilRermasken; Sicherheitshandschuhe

zurtickgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Das Zeichen
Lasting Connections
istam 11. April 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur die nachfolgenden Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:



Klasse 1:

Klasse 2:

Klasse 6:

Klasse 7:

Klasse 9:

Mittel zum Héarten und L6ten von Metallen; Flussmittel zum
Schweil3en; Flussmittel zum Hartléten; nicht metallische
Pulver zum Schweien und Hartléten; chemische
Erzeugnisse zur Verwendung beim Schweil3en und
Hartloten; Spray gegen Schweil3spritzer (chemische
Erzeugnisse);

Beizpasten und Beizsprays;

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien
aus Metall; transportable Bauten aus Metall;
Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drahte aus
Metall (nicht fur elektrische Zwecke); Schlosserwaren und
Kleineisenwaren; Metallrohre; Drahte, Streifen und Stabe
aus Metall zur Verwendung beim  Schweil3en;
SchweilR3dréahte mit Flussmittelkern; Schweil3stdbe aus
Metall mit Flussmittelbeschichtung; Metallpulver zum
Schweil3en; Schweil3hilfsstoffe, namlich
Metallschweil3drahte; Lotdrahte; Lothilfsstoffe, namlich
Legierungen und Stangen aus Metall; Schweil3stifte aus
Metall;

Schweil3apparate; Schweil3elektroden; Schmelzelektroden
zum Lichtbogenschweil3en; Metallelektroden
(Schweil3hilfsstoffe); Schweilimaschinen; Bestandteile von
Schweilimaschinen, Schneidmaschinen und

Trennmaschinen, soweit sie in Klasse 7 enthalten sind;

Schutzhelme fir Schweil3er; Sicherheitsbekleidung;

Schutzbrillen; Schweilermasken; Sicherheitshandschuhe;



Messgerdte zum Prifen und Kontrollieren von

SchweilRarbeiten; Elektrodréhte fir SchweilRelektroden;

Klasse 41: Schulungen, insbesondere auf dem Gebiet des

Schweil3ens;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen,
Forschungsarbeiten und diesbezugliche
Designerdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet
des Schweil3ens; industrielle Analyse- und

Forschungsdienstleistungen.

Das DPMA, Markenstelle fiir Klasse 7, hat die Anmeldung nach vorangegangener
Beanstandung vom 7. Mai 2019 mit Beschluss vom 27. August 2019 wegen
fehlender Unterscheidungskraft gemaRR 88 37 Abs. 1,8 Abs.2 Nr.1 MarkenG

zurlckgewiesen. Zur Begriindung hat es ausgefuhrt, das Anmeldezeichen bestehe

aus den dem englischen Grundwortschatz entstammenden Begriffen ,Lasting*
sowie ,Connections” und sei sprachublich zusammengesetzt. Im Deutschen habe
die angemeldete Wortfolge die Bedeutung ,dauerhafte Verbindungen“ bzw.
Jlanglebige Anschlisse". Der Aussagegehalt des angemeldeten Zeichens sei fir die
beteiligten Verkehrskreise - vornehmlich Fachkreise - unmittelbar und ohne weiteres
Nachdenken erkennbar. Im Bereich des Schwei3ens wirden Verbindungen mit
hoher Festigkeit erzeugt, die besonders langlebig und stabil seien. In Verbindung
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle das angemeldete
Zeichen vor diesem Hintergrund eine beschreibende Sachangabe dar. Der Verkehr
werde erwarten, dass mittels der beanspruchten Waren dauerhafte Verbindungen
bzw. langlebige Anschlisse hergestellt wirden. Dies gelte in erster Linie fur die
beanspruchten Waren, die speziell zum Schweil3en geeignet seien, im Rahmen des
Schweil3vorgangs eingesetzt wirden und mit einem Werkstick eine langlebige
Verbindung eingehen koénnten. Gleiches sei fur die angemeldeten Waren

anzunehmen, die beim Herstellen einer langlebigen Verbindung unmittelbar benutzt


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001104360/format/xsl/part/S?oi=6qnd7q2KHE&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

wirden. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen wirden die
angesprochenen Verkehrskreise die in Rede stehende Bezeichnung als
Inhaltsangabe auffassen. Sie gingen davon aus, dass sich die Tatigkeiten mit der
Herstellung langlebiger Verbindungen, insbesondere auf dem Gebiet des
Schweil3ens, befassten. Somit werde der Verkehr in dem Anmeldezeichen in seiner
Gesamtheit nicht den notwendigen Hinweis auf die Herkunft der Waren und

Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 2. Oktober 2019.

Sie stimme zwar der Auffassung der Markenstelle zu, dass das angemeldete
Wortzeichen ins Deutsche mit ,dauerhafte Verbindungen“ bzw. ,langlebige
Anschlisse* ubersetzt werden konne. Es sei dennoch nicht nachvollziehbar,
weshalb ihm hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Allein der Umstand, dass einige
beanspruchten Waren faktisch miteinander verbunden werden kénnten, mache die
Bezeichnung noch nicht zu einer beschreibenden, nicht unterscheidungskraftigen
Angabe. Das Anmeldezeichen erwecke beim Verkehr allenfalls - und wenn
Uberhaupt erst nach weiterem Nachdenken - eine Assoziation an das beim
Schweillen gewinschte Ergebnis in Form der Herstellung einer moglichst
dauerhaften Verbindung zwischen den Werkstliicken. Der aus dem Begriff ,Lasting
Connections” ableitbare Bedeutungsgehalt sei im Ubrigen unscharf und lasse ohne
Hinzuflgung von weiteren Angaben einen eindeutigen beschreibenden Inhalt nicht
erkennen. Die Bezeichnung ,Lasting Connections“ erschdpfe sich nicht nur in der
Aussage, dass einige angemeldeten Waren im Zusammenhang mit der Verbindung
von Metallteilen durch Schweil3en verwendet werden konnten, sondern vermittle,
wenn auch nur assoziativ, eine gewisse Qualitatsbotschaft. Die Langlebigkeit einer
durch Schweil3en hergestellten Verbindung hange neben den beim Schweil’en
verwendeten Produkten auch vom Kénnen und den Fertigkeiten der ausfiihrenden

Person ab. Die Dauerhaftigkeit bzw. Langlebigkeit der SchweilRverbindung sei somit



nichts weiter als ein erwiinschtes Qualitatsmerkmal einer Schweil3naht, die mit Hilfe
der angemeldeten Waren hergestellt worden sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 7 des DPMA in Sachen der
Markenanmeldung 30 2019 104 869.5 vom 27. August 2019 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit schriftichem Hinweis vom 19. Juli 2021
(einschliel3lich Rechercheunterlagen als Anlagen 1 bis 4, Blatt 31 bis 54 der
Gerichtsakte) mitgeteilt, dass die Beschwerde nach seiner vorlaufigen Auffassung
nur teilweise Aussicht auf Erfolg habe. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 16.
August 2021 hierauf ihren urspriinglich hilfsweise gestellten Antrag auf

Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung zuriickgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal3 88 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde
ist zuldssig und in dem aus Ziffer 1 des Beschlusstenors ersichtlichen Umfang
begrindet, da insoweit der Eintragung des Anmeldezeichens keine
Schutzhindernisse gemafi § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Im Ubrigen ist die Beschwerde unbegriindet, da der beanspruchten Wortfolge
,Lasting Connections" in Verbindung mit den sonstigen Waren und Dienstleistungen
nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG



zukommt. Die Markenstelle hat daher in diesem Umfang die Anmeldung zu Recht
zurickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schliel3t von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen fur die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EUGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 -WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 -
Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 — #darferdas? |; BGH
GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9
— OUl; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 —
Kaleido; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat). Denn die Hauptfunktion einer
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewéhrleisten (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 —
EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 27 — BiolD; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9
— OUI; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 12 — smartbook).

Maf3geblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 —
#darferdas?; EUGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 — EUROHYPO; EuGH GRUR 2006,
411 Rn. 24 — Matratzen Concord; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 — grill meister).



Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der fur die in Frage stehenden Waren
oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird
(vgl. EUGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8
— #darferdas? 1). Auch Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die die Ware
oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die
Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu
den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die
Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als
solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht
ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 — Pippi-Langstrumpf-
Marke; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 —
Starsat; BGH GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsatzen fehlt dem Anmeldezeichen fir die nicht im Tenor
ausdrucklich genannten Waren und Dienstleistungen jegliche

Unterscheidungskratft.

a) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen
relevanten inlandischen Verkehrskreisen gehéren vornehmlich Fachleute im
Bereich der Schweil3technik, aber auch an der Schweil3technik interessierte
Endverbraucher, die das Schwei3en erlernen bzw. erlernen mochten und daftr
beispielsweise Schulungen besuchen, sich im Fachhandel informieren oder

entsprechende Produkte beziehen.

b) Das angemeldete Zeichen ,Lasting Connections “ besteht aus den jeweils aus
dem Englischen stammenden Begriffen ,Lasting” und ,,Connections®. Das englische

Verb ,to last* gehdrt dem englischen Grundwortschatz an und hat die Bedeutung



.(an-, fort)dauern® (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 9. Auflage, 1990,
Seite 239). Die im angemeldeten Zeichen verwendete Form des Verbs stellt die
Gerundform dar und bezeichnet etwas Bestandiges, Anhaltendes oder
Dauerhaftes. Der weitere Bestandteil ,Connections” entstammt zwar ebenfalls dem
Englischen, hat aber mittlerweile mit dem Bedeutungsgehalt
.Beziehungen/Verbindungen“ auch Einzug in den deutschen Sprachgebrauch

gefunden (vgl. www.duden.de, Suchbegriff: ,Connection®).

Die grammatikalisch richtige und im englischen Sprachgebrauch (bliche
Wortkombination ,Lasting Connections* bedeutet demnach
»=andauernde/langanhaltende Verbindungen/Beziehungen*, wobei im Hinblick auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Bedeutung ,langanhaltende
Verbindungen®“ im Vordergrund steht. Vor allem in den technischen Bereichen hat
sich Englisch als Fachsprache herausgebildet, so dass die angesprochenen
Verkehrskreise den vorgenannten Bedeutungsgehalt erfassen werden. Dies stellt

auch die Anmelderin nicht in Abrede.

c) Ausgehend von diesem Begriffsverstandnis beschreibt das Anmeldezeichen
Merkmale und Eigenschaften der meisten Waren und aller Dienstleistungen,
zumindest jedoch Umstande, die einen sachlichen Bezug zu ihnen aufweisen. Im

Einzelnen:

(1) Dies gilt zunachst fur die beanspruchten

~Schweil3stifte aus Metall“ (Klasse 6),

~Schweillapparate; SchweilRelektroden; Schmelzelektroden  zum

Lichtbogenschweil3en; Metallelektroden (Schweil3hilfsstoffe);


http://www.duden.de/
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Schweilfmaschinen; Bestandteile von Schweillmaschinen, soweit sie in
Klasse 7 enthalten sind“ (Klasse 7)

und

~Elektrodréhte fur Schweil3elektroden” (Klasse 9).

Diese Waren sind - wie bereits die Formulierung zeigt - dem Bereich der
Schweil3technik zuzurechnen. Das Schweifl3en ist eine Gruppe von Fugeverfahren
zum dauerhaften Fugen (Verbinden) von zwei oder mehr Werkstiicken. Darunter
versteht man das ,unlésbare Verbinden von Bauteilen unter Anwendung von
Warme und/ oder Druck, mit oder ohne Schweil3zusatzwerkstoffe* (vgl. Wikipedia,
Suchbegriff ,Schweil3en”, Version vom 25. Februar 2019, als Anlage 1 zum
gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2021). Zudem konnte der Senat ermitteln, dass
bereits vor dem Anmeldetag des gegenstandlichen Zeichens Betriebe der
Schweil3(-er)branche ausdricklich mit der Langlebigkeit von Schweil3verbindungen
geworben haben. So finden sich beispielsweise im Internet folgende Aussagen (vgl.
Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2021):

- ,... Stabile und langlebige SchweiRverbindungen“ (vgl. J.... GmbH unter

»https./fwww.jg-welding.de*)

oder

- ,Schweil3konstruktionen — langlebig und stabil* (vgl. Metallbau Koltes GbR unter
»http://www.metallbau-koltes.de/stahlbau/schwei%C3%9Fkonstruktionen®).

Da die dauerhafte Verbindung, die durch das Schweif3en erzeugt werden soll, in der
Schweil3technik einen hohen Stellenwert hat, beschrankt sich das Anmeldezeichen
in Bezug auf die vorgenannten Waren der Schweildtechnik in einer werblich-

anpreisenden Bestimmungs- oder Wirkungsangabe. Es sagt aus, dass mittels


http://www.metallbau-koltes.de/stahlbau/schwei%C3%9Fkonstruktionen
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diesen dauerhafte Verbindungen (durch das Schweil3en) hergestellt werden kdnnen
bzw. sollen. Dies gilt auch fur Schweil3stifte aus Metall, Schweil3elektroden,
Schmelzelektroden zum Lichtbogenschweil3en, die Metallelektroden und die
Elektrodréahte fir  Schweil3elektroden. Denn diese unterstitzen den
Schweil3vorgang und fihren damit erst - wie beispielsweise beim sogenannten
Lichtbogen(hand)schweil3en - zu langlebigen Verbindungen (vgl. Wikipedia,
Suchbegriff ,Schweil3en®, a. a. O., Seiten 1, 5 und 6).

(2) Die weiterhin angemeldeten

.Kabel und Drahte aus Metall (nicht fur elektrische Zwecke); Drahte,
Streifen und Stabe aus Metall zur Verwendung beim Schweil3en;
SchweiRdrahte mit Flussmittelkern; Schweil3stabe aus Metall mit
Flussmittelbeschichtung; Schweil3hilfsstoffe, namlich
Metallschweil3dréahte; Lotdrahte; Lothilfsstoffe, namlich Legierungen und

Stangen aus Metall;* (Klasse 6)

haben ebenfalls einen Bezug zum Schweif3en bzw. Léten, das ebenfalls dazu dient,
(mit Hilfe von flissigem Lot) Werkstoffe zu verbinden (vgl. Wikipedia, Suchbegriff
.Schweillen, a. a. O., Seite 1). Sie stellen Zusatzwerkstoffe dar, die beim
SchweilRvorgang zugefuhrt werden, anschlieBend abschmelzen, in der Fuge
zwischen den Filgepartnern erstarren und so letztendlich die (langanhaltende)

Verbindung erzeugen (vgl. Wikipedia, Suchbegriff ,Schweil3en, a. a. O., Seite 1).

(3) Ebenfalls einen engen sachlichen Bezug weist das Anmeldezeichen zu den

gegenstandlichen Waren

,Mittel zum Harten und L6ten von Metallen; Flussmittel zum SchweilRen;

Flussmittel zum Hartldten, nicht metallische Pulver zum Schweil3en und
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Hartloten; chemische Erzeugnisse zur Verwendung beim Schweif3en und

Hartloten® (Klasse 1)

und

.Metallpulver zum Schweil3en* (Klasse 6)

auf. Es handelt sich bei ihnen um Schweil3hilfsstoffe (vgl. Wikipedia, Suchbegriff
.Schweil3en, a. a. O., Seite 1), welche den Schweil3vorgang und mithin die
Erstellung einer langlebigen Verbindung erst mdglich machen. So kann
beispielsweise beim sogenannten Unterpulverschweil3en durch die Auswahl
bestimmter Kombinationen aus Draht und Pulver die chemische Zusammensetzung
des Schweil3gutes beeinflusst werden (vgl. Wikipedia, Suchbegriff ,Schweil3en®, a.
a. O., Seite 6). Mithin kann auch durch das beanspruchte nicht metallische Pulver
gerade eine langlebige Verbindung zwischen den Schweil3gitern hergestellt
werden. Vor diesem Hintergrund benennt das Anmeldezeichen in werblich-
anpreisender Weise lediglich den Verwendungszweck und die Wirkung der oben
genannten Waren, nadmlich dass sie sich fur die Herstellung einer langlebigen

Verbindung besonders gut eignen.

(4) Entgegen den Ausfiihrungen der Anmelderin besteht ein Sachbezug auch zu

den beanspruchten Waren

,Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall,
transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall;

Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre” (Klasse 6).

Sie konnen verschweil3t und damit dauerhaft miteinander oder mit anderen
(schweil3baren) Materialien verbunden werden. So stellen Metalle Grundwerkstoffe

des Schweil3ens dar (vgl. Wikipedia, Suchbegriff ,Schweil3en®, a. a. O., Seite 3).
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Baumaterialien aus Metall und transportable Bauten aus Metall eignen sich fur das
sogenannte Pressschweil3en, bei dem vor allem Metalle miteinander verbunden
werden (vgl. Wikipedia, Suchbegriff ,Schweil3en®, a. a. O., Seite 8 unten und Seite
9). Schienenbaumaterial aus Metall, insbesondere Bahnschienen, wird mit Hilfe des
aluminothermischen Schweil3ens fest zusammengefugt (vgl. Wikipedia, Suchbegriff
~Schweillen”, a. a. O., Seite 6). Gerade Schlosser- und Kleineisenwaren, wie
Metallgelander bzw. -treppen, oder Metallrohre, wie sie beispielsweise im
Heizungsbau verwendet werden, sind erheblichen Belastungen ausgesetzt und
mussen deshalb zuverlassige, vornehmlich durch Schweil3en hergestellte
Verbindungen aufweisen, um den an sie gestellten Anforderungen gerecht zu
werden. Das Anmeldezeichen bringt daher lediglich zum Ausdruck, dass sich die
vorgenannten Waren fir langlebige bzw. langanhaltende Verbindungen eignen oder

solche aufweisen.

(5) Weiterhin benennt das Anmeldezeichen den Bestimmungs- und Einsatzzweck

der

.Messgerate zum Prifen und Kontrollieren von Schweil3arbeiten”
(Klasse 9).

Mit ihrer Hilfe wird die Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit der

Schweil3verbindungen zwischen den Werkstlcken begutachtet und bewertet.

(6) Mit

,Beizpasten und Beizsprays” (Klasse 2)

werden rostfreie Stahle und spezielle Legierungen behandelt, um Verbindungen

und Werkstoffe langlebiger zu gestalten, die Oberflachenqualitat zu erhéhen bzw.
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wiederherzustellen. Denn durch das Beizen kdonnen Schweil3fehler, -oxide und
durch das Schweil3en entstandene Verunreinigungen beseitigt und Oberflachen
nachhaltig gegen Oxidation geschitzt werden, wodurch sich langlebige
Verbindungen herstellen lassen (vgl. Ausziige aus der Online-Recherche mit der
Suchmaschine Google betreffend den Zeitraum vor dem Anmeldetag des
gegenstandlichen Zeichens, Suchwort ,Beizpaste schweil3en”, und Onlineshop der
L...GmbH unter
Shttps:/iwww.schweisshelden.de/schweisszubehoer/beizmittel/* als Anlage 3 zum
gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2021). Daher weist das Anmeldezeichen
entgegen dem Vortrag der Anmelderin auch insoweit einen zumindest engen

beschreibenden Bezug zu diesen Waren auf.

(7) Ein

~Spray gegen Schweil3spritzer (chemische Erzeugnisse)” (Klasse 1)

dient als Trennmittel, mit dem verhindert werden soll, dass sich Spritzer, die beim
Schweil3prozess entstehen, auf dem Werkstlick selbst oder am vorderen Bereich
des Brenners an der Gasdise und der Stromdise festsetzen. Gerade bei der
Gasduse sollte die Anhaftung von Schweil3spritzern vermieden werden. Setzt sie
sich vorne mit anhaftenden Spritzern zu, kann das Schutzgas nicht mehr
ungehindert austreten und das Schmelzbad des Schweil3prozesses vor Sauerstoff
schitzen. Dies fuhrt zu einer Beeintrachtigung der Schutzgasabdeckung, was
wiederum eine schlechte Qualitat der Schweil3nahte zur Folge haben kann. Insofern
tragt auch ein Spray gegen Schweil3spritzer dazu bei, eine langanhaltende

Verbindung der zu verschweil3enden Werkstlicke herzustellen.

(8) In Verbindung mit den weiterhin angemeldeten
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~Schulungen, insbesondere auf dem Gebiet des Schweil3ens*
(Klasse 41)

werden die relevanten Verkehrskreise die Wortfolge ,Lasting Connections” als
Inhaltsangabe der Schulungsveranstaltungen auffassen und davon ausgehen, dass
in diesen Schulungen Wissen Uber die Herbeifiihrung langlebiger Verbindungen
vermittelt wird. Der Anmelderin ist zwar darin zuzustimmen, dass bei Schulungen
auf dem Gebiet des Schweil3ens Fertigkeiten des Schweil3ens verbessert werden
sollen. Da aber das Schweil3en insbesondere auf die Herstellung von langlebigen
Verbindungen ausgerichtet ist, kann die Schulung auch speziell auf die
Verbesserung der Fahigkeiten zur Erzeugung einer langlebigen Verbindung der
Werkstlicke ausgerichtet sein. Damit hat das Anmeldezeichen zumindest einen

engen beschreibenden Bezug zu den eben genannten Dienstleistungen.

(9) Des Weiteren existierten bereits vor dem Anmeldezeitpunkt des in Rede
stehenden Zeichens Forschungsprojekte zwischen der Industrie einerseits und
Universitaten bzw. Hochschulen andererseits, die die Schweil3technik zum
Gegenstand haben. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit stellten z. B. Projektpartner
ein Projekt betreffend das Reibschweil3-Fligeverfahren vor und wiesen ausdricklich
darauf hin, dass durch dieses Verfahren aul3erst stabile und langlebige
Verbindungen entstehen (vgl. Auszug aus den Internetseiten der F...
GmbH, datiert vor dem Anmeldetag des
Anmeldezeichens, als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2021). Vor
diesem Hintergrund gibt das Anmeldezeichen lediglich die inhaltliche Ausrichtung
der Tatigkeiten

~Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen,
Forschungsarbeiten und diesbezligliche Designerdienstleistungen,
insbesondere auf dem Gebiet des Schweil3ens; industrielle Analyse- und

Forschungsdienstleistungen® (Klasse 42)



-16 -

wieder.

d) Die von der Anmelderin in ihrer Beschwerdebegriindung vorgetragenen
Argumente vermdgen kein anderes Ergebnis zu rechtfertigen. Insbesondere regt
das Anmeldezeichen in Verbindung mit den von der Zurickweisung der
Beschwerde umfassten Waren und Dienstleistungen weder zum Nachdenken an,
noch verfugt es Uber eine schutzbegriindende Interpretationsbedurftigkeit. Denn die
besagten Waren und Dienstleistungen stehen - zum Grof3teil schon aufgrund ihrer
Bezeichnung ersichtlich - mit dem Schweien in einem unmittelbaren
Zusammenhang, dessen Ziel gerade die Herstellung einer langanhaltenden
Verbindung ist (vgl. Auszige im Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis vom
19. Juli 2021). Alternativ kdbnnen die vorgenannten Waren - wie ausgefuhrt - selbst
Verbindungsteile darstellen bzw. fir eine dauerhafte Verbindung geeignet sein.
Daher ist der Bedeutungsgehalt des Anmeldezeichens auch insoweit nicht

unscharf.

Die weiteren Ausfihrungen der Anmelderin, wonach das Anmeldezeichen — wenn
auch nur assoziativ — lediglich eine gewisse Qualitatsbotschaft vermittele, vermégen
dessen Schutzfahigkeit ebenfalls nicht zu begriinden. Denn auch die Wiedergabe
von Qualitditsmerkmalen der versagten Waren und Dienstleistungen stellt ein
Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar. Vorliegend erschopft sich die
werblich-anpreisende Aussage wie ausgefihrt in einer die versagten Waren und
Dienstleistungen beschreibenden Angabe (vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, 13.
Auflage, 8§ 8 Rn. 281) bzw. in der Benennung von Umsténden, die in einem engen
beschreibenden Bezug zu ihnen stehen. Im Ubrigen ist der Anmelderin
zuzustimmen, dass die Langlebigkeit einer mittels Schweil3ens hergestellten
Verbindung auch vom Koénnen und den Fertigkeiten der ausfliihrenden Person
abhangt. Dieser Vortrag fuhrt jedoch nicht vom beschreibenden Charakter bzw.

beschreibenden Bezug des Anmeldezeichens weg. Unabhangig von der
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Qualifikation der ausfiihrenden Person kann die Beschaffenheit des Ausgangs- und
Hilfsmaterials die Langlebigkeit und Qualitat der durch den Schweildvorgang

hergestellten Verbindung unterstiitzen oder sogar erst erméglichen.

e) Da es dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den unter Ziffer 2
genannten Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt,
kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwirdiges Interesse
der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG).

Demnach ist die Beschwerde im genannten Umfang zurtickzuweisen.

3. Kein Schutzhindernis vermag der Senat im Hinblick auf die im Tenor genannten
Waren der Klassen 7 und 9 zu erkennen. Es lasst sich nicht feststellen, dass das
Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen

beschreibenden Bezug zu ihnen aufweist.

Denkbar ist zwar, dass getrennte Teile im Nachgang wieder verschweil3t oder
speziell fur den Schweil3vorgang zunachst zugeschnitten werden. Die
beanspruchten

,Bestandteile von Schneidmaschinen und Trennmaschinen, soweit sie in

Klasse 7 enthalten sind” (Klasse 7)

fuhren dennoch bereits aufgrund ihres Zwecks, der in der Trennung von Material
liegt, vom Sinngehalt des Anmeldezeichens weg. Demnach ist flr den Senat kein
beschreibender Bezug der Wortfolge ,Lasting Connections” in Verbindung mit

diesen nicht der Verbindung dienenden Waren ersichtlich.
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Zu den weiteren beanspruchten Waren

~Schutzhelme fur Schweil3er; Sicherheitsbekleidung; Schutzbrillen;

SchweilRermasken; Sicherheitshandschuhe” (Klasse 9)

weist die gegenstandliche Begriffskombination einen noch gréRReren sachlichen
Abstand auf. Sie werden zwar im Rahmen eines Schweildvorganges eingesetzt. Es
handelt sich hierbei aber um Gegenstande, die in erster Linie dem Schutz sowie der
korperlichen Unversehrtheit der ausfuhrenden Personen wund nicht der
Herbeifiihrung einer langanhaltenden Schweif3naht dienen. Vor diesem Hintergrund
erscheint der sachliche Abstand der Angabe ,Lasting Connections“ zu eben
angesprochenen Waren der Klasse 9 zu grof3, um vom Verkehr ernsthaft als

Bestimmungs- und Inhaltsangabe aufgefasst zu werden.

Da fur die im Tenor genannten Waren mehrere gedankliche Zwischenschritte
erforderlich sind, um einen Sachzusammenhang zwischen ihnen und dem
Anmeldezeichen herstellen zu kdnnen, kann Letztgenanntem die fir eine

Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da sich zudem nicht feststellen lasst, dass sich die angemeldete Bezeichnung
,Lasting Connections” zur Beschreibung der Merkmale der besagten Waren eignet,
unterliegt sie insoweit auch keinem Freihaltebedtrfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr.
2 MarkenG.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

4. Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin
ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schreiben vom 16. August 2021
zurickgenommen hat und die Durchfiihrung einer solchen auch nicht aus Grinden
der Sachdienlichkeit geboten war (8 69 MarkenG).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortbein Schodel Berner
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