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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 100 124.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. September 2021 unter Mitwirkung der
Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft

Auftrags Dr. Rupp-Swienty
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge
STEARAT Plus

ist am 7. Januar 2019 unter der Nummer 30 2019 100 124.9 zur Eintragung in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur Waren der

Klassen 3, 7 und 8 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 18. Juli 2019 hat die mit einem Beamten des gehobenen Diens-
tes besetzte Markenstelle fur Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zu-

rickgewiesen, namlich fur die Waren der

Klasse 3: Industrielle Schleifmittel; Flexible Schleifmittel; Diamantine [Schleifmit-
tel]; Siliziumkarbid [Schleifmittel]; Metallkarbide [Schleifmittel]; Korund
[Schleifmittel]; Schleifpapierstreifen; Schleifhandschuhe; Schleifpas-
ten; Schleifmittel; Schleifleinen; Schleifpapier; Schleifstoffe; Schmir-
gel; Schmirgelleinen; Schmirgelpapier; Scheuerpulver; Sandpapier-
blécke zum Spitzen von Zeichenstiften; Sandpapier zum Spitzen von
Zeichenstiften; Sandpapier; Rostentfernungsmittel; Polierstein; Polier-
papier; Poliermittel in Pulverform; Mobelpolituren; Glattsteine; FuRbo-
denpolituren; Universal-Scheuerpulver; Tripel [Poliererde]; Schmirgel-

tuch; Schmirgelsand;



Klasse 7: Schleifmaschinen mit Spiralkegelradern; Schleifwerkzeuge [Maschi-
nenteile]; Schleifscheiben [Maschinenteile]; Schleifscheiben fir
Schleifmaschinen; Schleifmaschinen; Maschinen und Werkzeugma-

schinen fur Materialbearbeitung und Produktion;

Klasse 8: Schleifscheiben fur Scheren und Messer; Schleifgerate fur Messer
und Klingen; Instrumente zum Schleifen und Scharfen; Handbetatigte
Schleifwerkzeuge; Schleifscheiben [Handwerkzeuge]; Handbetatigte
Schleifgerate; Schleifsteine; Handwerkzeuge zum Schleifen, Scharfen
sowie zur Oberflachenbehandlung; Handbetatigte Gerate und Werk-
zeuge zur Materialbearbeitung sowie fiir Bau-, Reparatur und Instand-
haltungsarbeiten; Handwerkzeuge fur Bau-, Reparatur und Instand-

haltungsarbeiten.

Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, das Anmeldezeichen vermittle aus Sicht der
angesprochenen Verbraucher, gewerblichen Abnehmer und Fachverkehrskreise fir
die zurickgewiesenen Waren einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt. Der Begriff ,STEARAT" bezeichne die Salze und Ester der Stearin-
saure. Im einschlagigen Warensektor werde Stearat insbesondere zur Beschich-
tung von Schleifmitteln eingesetzt, wie eine Internetsuche ergeben habe, die neben
lexikalischen Nachweisen ein gangiges Recherchemittel im Markenprufungsverfah-
ren darstelle. Stearat verhindere das Verstopfen/Zusetzen der Schleifmitteloberfla-
che, ermdgliche eine bessere Abtragleistung und erhéhe die Lebensdauer des
Schleifprodukts. Ein erheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs werde diesen
Bedeutungsgehalt ohne weiteres verstehen. Das Wort ,Plus” stehe fir ,Vorteil, Vor-
zug, Positivum® und werde als Werbeschlagwort in vielen Waren- und Dienstlei-
stungsbereichen beschreibend verwendet, um auf eine zusétzliche, verbesserte
Eigenschaft, einen Vorteil, Vorzug oder ein Mehr an Leistung, Inhalt, Verbesserung

oder Neuerung im Vergleich zum Ublichen und bisher Bekannten hinzuweisen. In



der Gesamtheit werde das Anmeldezeichen vom angesprochenen Publikum im
Zusammenhang mit den zurtuckgewiesenen Waren der Klassen 3, 7 und 8 daher
ohne weiteres Nachdenken als schlagwortartiger Sachhinweis auf zusatzliche, ver-
besserte Eigenschaften, einen Vorteil oder Vorzug durch Stearat oder auf ein Mehr
von Stearat und damit auf die Beschaffenheit und Qualitat der Produkte verstanden.
Alle tenorierten Waren aus dem Schleif- und Poliermittelsektor konnten entweder
selbst oder in Teilen Stearat als Beschichtung enthalten und gegeniber anderen
Produkten — in welcher Form auch immer — ein ,Plus” bzw. einen Vorteil oder eine
Verbesserung aufweisen. Dabei genlge es fur die Versagung von Warenoberbe-
griffen, wenn sich auch nur fur eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware
ein Eintragungshindernis ergebe. Die aus Sachangaben zusammengesetzte und
lexikalisch nicht nachweisbare Wortneubildung weise keine ungewéhnliche Struktur
oder sonstige Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die vom rein
beschreibenden Aussagegehalt wegfiihren kénnten, zumal der Verkehr daran
gewohnt sei, standig mit neuen Begriffen und Wortfolgen konfrontiert zu werden,
durch die ihm sachbezogene Hinweise in einpragsamer Form tbermittelt wirden.
Eine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit liege nicht vor, weil es fur die Versagung
der Eintragung ausreiche, wenn — wie hier — das Anmeldezeichen in einer seiner
Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren beschreibe. Eine gewisse
Unscharfe sei unvermeidbar und gewollt, um einen mdglichst weiten Bereich
warenbezogener Eigenschaften erfassen zu kénnen. Der Wechsel von GrolRbuch-
staben zu Normalschrift sei ein werbelbliches Gestaltungsmittel. Der vorliegende
Fall sei auch nicht mit der ,LOGO“-Entscheidung des BGH (GRUR 2000, 722) ver-
gleichbar, weil die angemeldete Wortfolge weder unscharf noch verschiedenen
Deutungen zugéanglich sei. Im Vergleich zu den BGH-Entscheidungen ,Radio von
hier* und ,Partner with the best* weise das Anmeldezeichen weder von der sprach-
lichen Bildung noch von ihrem Sinngehalt her eine Besonderheit auf, die Uber eine
rein beschreibende Aussage hinausgehe. Nur fur die Waren ,Entkalkungsmittel fur
Haushaltszwecke” der Klasse 3 und ,Handwerkzeuge zum Schneiden und Bohren*

der Klasse 8 sei das Anmeldezeichen schutzfahig.



Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht,
dem Anmeldezeichen komme aufgrund seiner gewissen Vagheit nach dem Ver-
standnis der angesprochenen Verbraucher fir die zuriickgewiesenen Waren kein
beschreibender Charakter zu. Dabei sei auf die Gesamtbezeichnung abzustellen,
die nicht als Begriff des alltaglichen Lebens gewertet werden kdénne, deren Bedeu-
tung den angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannt sei und die von der Mehr-
heit, insbesondere vom Endverbraucher nachgeschlagen werden misse. Im Duden
werde die Haufigkeit der Nutzung des Begriffs ,Stearat” im Alltag als sehr gering
eingeschatzt. AuRerdem unterscheide sich der Begriff ,Stearat” erkennbar von dem
Wort ,Stearinsaure”. Bei dem Anmeldezeichen handele es sich um einen weit aus-
zulegenden, auRergewdhnlichen, duRerst einpragsamen, weil originellen und selte-
nen Begriff, der eng mit dem Sinn und Zweck des dahinterstehenden Unternehmens
verbunden sei. Die angemeldete Wortfolge weise weder auf irgendeine Produkti-
onsweise noch auf irgendeine Betriebs- oder Benutzungsart hin. Sie rufe eine Viel-
zahl von Bedeutungen und Suggestionen hervor. Nach der allgemeinen Lebenser-
fahrung ziehe der Durchschnittsverbraucher aus der beanspruchten Wortfolge
keine Ruckschlisse auf etwaige chemische Kombinationen wie Ester und Salze.
Der beschreibende Gehalt lasse sich nur in mehreren gedanklichen Schritten ermit-
teln. Auch die Wortzeichen ,simplify Internet” (BPatG 29 W (pat) 113/05), ,simplify
your success” (32 W (pat) 120/05), ,LOKMAUS" (BGH GRUR 2005, 578), ,LOGO"
(GRUR 2000, 722) und ,studivVZ, schulerVZ und ,meinVZ* (LG Hamburg, Urt. v.
2. Oktober 2008 — 312 O 464/08) seien als nicht beschreibend und daher schutz-
fahig angesehen worden. Genauso wie in den BGH-Entscheidungen zu ,Radio von
hier* (GRUR 2000, 321) und ,Partner with the best* (GRUR 2000, 323) eigne sich
die Gesamtbezeichnung nicht als unmissverstandliche Merkmalsangabe, weshalb
auch ein offentliches Interesse an der Freihaltung des Begriffs nicht bestehe, zumal
nur genau definierte Begriffe potentiell zur Merkmalsbezeichnung benutzt werden
konnten. Der Begriff sei zu speziell. Die reine Vermutung, dass etwaige Waren der
betroffenen Klassen Bestandteile der Stearinsaure enthalten kdnnten, rechtfertige

nicht die Annahme eines Schutzhindernisses. Das Ergebnis einer Internetrecherche



habe fur die Frage der Schutzfahigkeit keine Aussagekraft. Denn die Suchmaschi-
nen arbeiteten mit den unterschiedlichsten Algorithmen, lieferten die unterschied-
lichsten Ergebnisse zu den unterschiedlichsten Zeiten und kénnten nicht bestétigen,

ob ein Ausdruck existiere oder wie er verwendet werde.

Die Anmelderin ist in der miundlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie beantragt

mit Schriftsatz vom 23. August 2019 sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 3 des DPMA vom
18. Juli 2019 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 20. Oktober 2020 ist die Beschwerdefihrerin unter
Beifligung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 8, Bl. 30 — 44 GA) auf die Schutz-
unféhigkeit des Anmeldezeichens hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig, aber
unbegrindet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge ,STEARAT Plus* als Marke fur die
zurlckgewiesenen Waren der Klassen 3, 7 und 8 stehen sowohl das Eintragungs-
hindernis der Freihaltebedurftigkeit geman § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle

hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurlickgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).



1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbrin-
gung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Diese Bestimmung verfolgt das im Allge-
meininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder
mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben,
von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten,
frei verwendet werden konnen und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem
Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 — Agencja
Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rdnr. 13 f. — Black
Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 — Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Ver-
stéandnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen
Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723
Rdnr. 29 — Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 — Black
Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 — POST Il). Dabei ist auf das Verstandnis des
Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers als malf3gebliche Verkehrskreise zum
Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EUGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 — Bostongurka; a. a. O. — Windsur-
fing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 19 — Black Friday; a. a. O. — Stadt-

werke Bremen).

Ein Freihaltebedurfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die
Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Ver-

kehrsverstandnis bereits tatsachlich fur die Merkmale der beanspruchten Waren



oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut
der Bestimmung ergibt, genigt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck
dienen kénnen. Ein Freihaltebedtirfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung
der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche
Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuUGH GRUR 2010, 534
Rdnr. 52 — Prana Haus GmbH/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rdnr. 32

— HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 — Campina Melkunie
[BIOMILD]; BGH a. a. O. — Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 — Stadtwerke Bremen).

b) Unter Zugrundelegung dieser Malistabe ist die angemeldete Wortfolge
~STEARAT Plus” schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 7. Januar 2019, zumindest
aus Sicht des Fachverkehrs geeignet gewesen, die Beschaffenheit der zuriickge-

wiesenen Waren unmittelbar zu beschreiben.

aa) Von den angemeldeten Produkten der Klassen 3, 7 und 8 werden sowohl der
normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige Durchschnittsver-
braucher wie Heimwerker, Bastler oder Hobbyhandwerker als auch Fachverkehrs-
kreise wie Industrie- und Handwerksbetriebe sowie der Fachhandel fur Schleifmittel

und -gerate angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen besteht aus den Bestandteilen ,STEARAT" und ,Plus*.
Der Grundsatz der Gesamtbetrachtung schliel3t es nicht aus, dass die einzelnen
Markenbestandteile zunachst getrennt gepruft werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 43

— Prana Haus GmbH/HABM [PRANAHAUS])).

aaa) ,STEARAT" bezeichnet ,Salze und Ester der Stearinsdure®. Die Stearinsaure
ist eine gesattigte Fettsaure, die als Glycerinester in praktisch allen pflanzlichen und

tierischen Fetten vorkommt. Stearin, ein festes, wachsartiges aus einem Gemisch



von Stearinsaure und Palmitinsdure bestehendes Produkt, wird aus Rindertalg
durch Verseifung gewonnen und dient zur Herstellung von Seifen, Salben und
Kerzen (https://www.duden.de/rechtschreibung/Stearat;
https://www.duden.de/rechtschreibung/Stearinsaeure;

https://www.duden.de/rechtschreibung/Stearin; Brockhaus, Enzyklopéadie, 21. Aufl.,
Band 26, 2006, Stichwort: Stearinséure, S. 198 f., Anlage 1 zum gerichtlichen Hin-
weis; https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Kategorie:Stearat, Anlage 2 zum
gerichtlichen Hinweis; Duden, Das Worterbuch chemischer Fachausdriicke, 2003,
Stichwort: Stearat, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis; Lexikon der Chemie, Dritter
Band, 1999, Stichwort: Stearinsdure, S. 267, Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis;
Der Brockhaus, Naturwissenschaft und Technik, Mannheim 2003, Band 3, Stich-

wort: Stearinsaure, Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Schleifmittel sind schon lange vor dem Anmeldetag, dem 7. Januar 2019, mit
Stearat beschichtet worden, um das Zusetzen des Schleifmittels selbst sowie der
Schleifmitteloberflache von Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff, Lack oder
anderen stark schmierenden Materialien durch Staub und Farbpartikel dauerhaft zu
verhindern. Dies haben sowohl die Internetsuche des DPMA als auch eine entspre-

chende Recherche des Senats ergeben:

m ... Fur den Einsatz beim Lackschliff & Metallschliff werden
Schleifmittel, teilweise zusatzlich, mit Stearat beschichtet. Durch das Stearat
wird das Schleifmittel weniger Anfallig fur die hohe Hitze, wahrend des Schleif-

vorganges. Es erfolgt durch das Stearat ein Kuhlen des Schleifkorns, wodurch

eine langere Standzeit und ein gutes Finishing erzielt wird. Besonders gerne
werden Stearat beschichtete Schleifmittel bei handgefuhrten Maschinen ver-
wendet (Exzenter, Schwingschleifer etc. ...). ...“ (2. September 2015, Anlage 7

zum gerichtlichen Hinweis);


https://www.duden.de/rechtschreibung/Stearinsaeure
https://www.duden.de/rechtschreibung/Stearin
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Kategorie:Stearat
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-MENZER Platinum — Der Spezialist fur den Innenausbau - ... Hochwertiges
Halbedelkorund und die zusatzliche Stearat-Beschichtung MENZER CollTec
sorgen fir lange Standzeiten und einen Uberdurchschnittlichen Abtrag. Das
Schleifmittel ist antistatisch und verringert so das Zusetzen mit Schleifstaub.”
(https://www.menzer-tools.com/de/schleifmittel/linien, 14. Dezember 2016,
Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

" mIoTOOLS Schleifbégen gtinstig kaufen fir alle marktiblichen Schwing-

schleifer ... Schleifbégen mit Stearat eignen sich sehr gut zur Bearbeitung von
eher weicheren Materialien wie Lacken und Kunststoffen, die aufgrund der
Warmeentwicklung beim Schleifvorgang zur Klebrigkeit neigen. Durch die hoch-
wertige Beschichtung wird der Schleifprozess ,kuhler* gehalten und das Schleif-
mittel zersetzt sich nicht.
(https://www.miotools.de/schleifmittel/schleifboegen, 13. April 2016, Abdruck im
gerichtlichen Hinweis);

Die Schleifpapstin OK-STEINL ... Delta-Schleifblatter Universal ungelocht ...
Korn: Korund (Aluminiumoxid) mit Stearat beschichtet! ... Die Klettschleifblatter
im Dreiecksformat eignen sich zum universellen Schleifen fur Lacke, Farben,
Gips, Spachtel und Holz. ... Die spezielle Wirkstoffbeschichtung der Schleifblat-
ter mit Stearat verzégert das Zusetzen mit Schleifstaub und sorgt so fir lange
Standzeiten. S (https://www.die-schleifpapstin.de/delta-
schleifscheiben_deltaschleifpapier/ok-steinl, Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

~Schreiner ZEITUNG — Verklebung reduziert die Standzeit — Lackschichten be-
stehen aus geharteten Olen oder Kunststoffen, kdnnen relativ elastisch weich
oder sehr hart sein und reagieren auf Warme, wodurch der Schleifstaub verkle-
ben kann und sich zwischen den Schleifkérnern festsetzt. Mit einer Stearat-

Beschichtung wird bei Lackschleifpapieren dieses Ankleben verhindert. Das


https://www.menzer-tools.com/de/schleifmittel/linien
https://www.miotools.de/schleifmittel/schleifboegen
https://www.die-schleifpäpstin.de/delta-schleifscheiben_deltaschleifpapier/ok-steinl
https://www.die-schleifpäpstin.de/delta-schleifscheiben_deltaschleifpapier/ok-steinl
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Stearat wirkt graulich-weiss. Wird es aufgeschmolzen, ... ist es nicht sichtbar.
Die Beschichtung baut sich durch die Benutzung langsam ab, verlangert
dadurch aber die Lebensdauer des Schleifpapiers. “
(https:/lwww.schreinerzeitung.ch/de/artikel/einer-der-heikelsten-arbeitsschritte,

26. Oktober 2017, Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

,ddSONLINE ... Das Stearat verringert das Anhaften von abgetragenem Schleif-
staub; dieser kann leichter abgesaugt werden. Ein weiterer Vorteil ist der leicht
kihlende Schliff auf Lacken, die durch ihre Thermoplastizitat zum Schmelzen
neigen. Bei gleicher Korngr63e kann ein mit Stearat beschichtetes Schleifmittel
einen feineren Schliff erzielen als ein ohne Stearat beschichtetes Band. ...“
(https://lwww.dds-online.de/technik/schleiftechnik-im-handwerk/, Schleiftechnik

im Handwerk, 3. April 2006, Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

Zwischenschliff mit stearatbeschichteten Bandern — Es ist vielfach von Vorteil

stearatbeschichtete Bander zu benutzen, wenn man einen hochqualitativen Zwi-
schenschliff bendtigt. Dadurch wird ein optimales Schleifergebnis erzielt.
Stearatbeschichtete Bander haben viele Vorteile:

konstanter Abtrag wahrend der gesamten Laufzeit

das Schleifergebnis ist gleichmaliger

die Oberflache des Bandes ist Staub- und Schmutzabweisend

lange Lebensdauer durch geringes zusetzen ...
(http:/Iwww.rs- schleiftechnik.org/downloads/mirkaeffektivesschleifenvonholz.p
df, 2005, Abdruck im gerichtlichen Hinwelis);

.Beschichtungen mit Mehrwert — Stearat verringert das Anhaften von Schleif-
staub und gewabhrleistet so eine lAngere Standzeit des Schleifmittels, zusatzlich
erzielt es einen kihlenden Schliff auf Werkstoffen, die durch Thermoplastizitat

zum Schmelzen neigen. Bei gleicher KorngréRe, kann ein mit Stearat beschich



https://www.schreinerzeitung.ch/de/artikel/einer-der-heikelsten-arbeitsschritte
https://www.dds-online.de/technik/schleiftechnik-im-handwerk/
http://www.rs- schleiftechnik.org/downloads/mirkaeffektivesschleifenvonholz.pdf
http://www.rs- schleiftechnik.org/downloads/mirkaeffektivesschleifenvonholz.pdf
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tetes Schleifmittel einen feineren Schliff erzielen als ohne Stearat.”
(http://www.ekamant.de/images/download/Ekamant_Jumbo_Programm_2017.
pdf, 2017, Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

.-.. ZUsatze — Geeignete Zusatze konnen Schleifmittel in ihren Eigenschaften
erheblich verbessern. Ein typisches Beispiel hierfir ist die Wirkstoffbeschich-
tung. ... Die Wirkstoffbeschichtung wird auf Schleifmitteln mit Kunststoffbindung
eingesetzt. Dabei wird die Schleifoberflache mit Calciumstearat tGberzogen.
Dieses wachsahnliche Deckmaterial erschwert die Ablagerung von Staub, ins-
besondere von Farb- und Lackpartikeln an der Schleifmitteloberflache. Dadurch
wird ein vorzeitiges Zusetzen des Schleifmittels verhindert und somit die Stand-
zeit erheblich, teilweise um das Vierfache, verlangert.”
(https://www.baumarktwissen.eu/Medien/mdb/data/de/24063/24069/23679/schl
eifpapier.html, 21. April 2015, Abdruck im gerichtlichen Hinweis);

,C470-Schleifmittel ,Best for Wood and Paint* mit Stearatbeschichtung“ Die

Beschichtung mit Stearat hat sich besonders beim Schleifen von Farbe, Lack

und Spachtel bestens bewéahrt. Durch das einzigartige Beschichtungsverfahren

wird das Stearat gleichmafig tiber dem Deckbinder verteilt. Mit dem Ergebnis,

dass das Stearat den sehr leichten Lackstaub zu Klumpen verbindet, die dann

wiederum leichter abgesaugt werden kénnen. Zusatzlich wirkt sich Stearat beim

Lackschleifen kiihlend auf Lacke aus.

Vorteile der Stearatbeschichtung

- verhindert das Verstopfen

- bessere Abtragsleistung

- bis zu viermal langere Lebensdauer als Schleifmittel ohne Spezialbeschich-
tung*

(http://www.bosch-pt.com/PT_AC/de/media/de/ac_professional/files_7/Bosch-

AC_Zubehoerkatalog_Segmentkatalog-6-Edition-2__ DEATCHDE.pdf,

1. Oktober 2014, Abdruck im gerichtlichen Hinweis).


http://www.ekamant.de/images/download/Ekamant_Jumbo_Programm_2017.pdf
http://www.ekamant.de/images/download/Ekamant_Jumbo_Programm_2017.pdf
https://www.baumarktwissen.eu/Medien/mdb/data/de/24063/24069/23679/schleifpapier.html
https://www.baumarktwissen.eu/Medien/mdb/data/de/24063/24069/23679/schleifpapier.html
http://www.bosch-pt.com/PT_AC/de/media/de/ac_professional/files_7/Bosch-AC_Zubehoerkatalog_Segmentkatalog-6-Edition-2__DEATCHDE.pdf
http://www.bosch-pt.com/PT_AC/de/media/de/ac_professional/files_7/Bosch-AC_Zubehoerkatalog_Segmentkatalog-6-Edition-2__DEATCHDE.pdf
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Aufgrund dieser Feststellungen ist davon auszugehen, dass zumindest dem Fach-
verkehr der Begriff und die Bedeutung von Stearat vor dem Anmeldetag bekannt
und gelaufig gewesen sind. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefuhrerin besteht
auch kein Anlass an der Zuverlassigkeit der Internetergebnisse zu zweifeln, weil
verschiedene, auch bekannte Firmen sowie géngige Fachzeitschriften und -foren
Ubereinstimmend die Vorteile einer Stearatbeschichtung bei Schleifmitteln hervor-

heben.

ccc) Der Bestandteil ,Plus* steht fur ,Vorteil, Vorzug, Positivum* und wird als
Werbeschlagwort in vielen Waren- und Dienstleistungsbereichen beschreibend ver-
wendet, um auf eine zusatzliche, verbesserte Eigenschaft oder ein Mehr vom Ubli-
chen, sei es Inhalt, Leistungen oder Neuerungen hinzuweisen, wie die Markenstelle
zutreffend ausgefuhrt hat (https://www.duden.de/rechtschreibung/Plus; BPatG
30 W (pat) 533/17 — PatentienverfigungPlus; 28 W (pat) 629/12 — EcoPlus;
25 W (pat) 107/12 — TapePlus; 30 W (pat) 140/97 — PLUS).

cc) In der Gesamtheit hat daher zumindest der angesprochene inlandische Fach-
verkehr, dessen alleiniges Verstandnis ausschlaggebend sein kann (EuGH
MarkenR 2013, 110 Rdnr. 71 — Abbott LaboratoriessfHABM [RESTORE]; GRUR
2010, 534 — PRANAHAUS; GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 — Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 — SMART
SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 — CID; 26 W (pat) 550/10 — Responsible
Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. — Rapido), die um Schutz nachsuchende Wort-
folge ,STEARAT Plus” schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 7. Januar 2019, im Sinne
von ,Stearat und Mehr* bzw. ,Stearat mit zusatzlicher/verbesserter Eigenschaft"

verstanden.

dd) In diesem Sinne hat selbst die Anmelderin die angemeldete Wortfolge verwen-
det. Denn am 8. Juni 2018 und damit vor dem Anmeldetag ist in der Zeitschrift

.blechnet — Fur Profis der Blech- und Rohrbearbeitung” (Anlage 8 zum gerichtlichen
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Hinweis) unter dem Titel ,Schleifen von anspruchsvollen NE-Metallen und Alumi-
nium* berichtet worden, dass die ,Stearat Plus Fiberscheibe XF733 von VSM ...
nach Herstellerangaben das Schleifen von anspruchsvollen NE-Metallen und
Aluminium* verbessere. ,Eine verringerte Spananhaftung und somit weniger Zuset-
zen sorgen fur doppelten Abtrag bei doppelter Standzeit. ... Denn Stearat Plus ver-
ringere die Spananhaftung deutlich und |6se damit eines der grof3ten Probleme

beim Schleifen dieser Werkstoffe: das schnelle Zusetzen des Schleifmittels.”

ee) Damit erschopft sich das Anmeldezeichen aus Sicht der angesprochenen Fach-
verkehrskreise in der schlagwortartigen unmittelbaren Beschreibung der Beschaf-

fenheit der zurlickgewiesenen Produkte.

aaa) Uber die in Klasse 3 versagten Schleifmittel und -stoffe sowie Polituren sagt
das Anmeldezeichen nur aus, dass sie Stearat enthalten bzw. mit Stearat beschich-

tet sind, das eine Mehrleistung erbringt.

bbb) Bei den Schleifmaschinen und Schleifwerkzeugen der Klasse 7 gibt es lediglich
an, dass deren Schleifscheiben mit Stearat beschichtet sind, das eine zuséatzliche

positive Eigenschaft besitzt.

ccc) Bei den Schleifscheiben der Klasse 8 weist die angemeldete Wortfolge nur
beschreibend darauf hin, dass sie mit verbessertem Stearat beschichtet sind. Bei
den Schleifgeraten und Werkzeugen der Klasse 8 gibt es an, dass deren

Schleifscheiben mit leistungsfahigerem Stearat ausgestattet sind.

ff) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es fur die
Begrindung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebe-
durfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in
welchem Umfang die angegriffene Marke als beschreibende Angabe bereits vor

dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genigt, wie sich
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schon aus dem Wortlaut des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem

Zweck dienen kann.

gg) Soweit unklar bleibt, worin die Mehrleistung besteht, vermag dieser Umstand
keine Schutzfahigkeit zu begrinden. Denn die Annahme einer beschreibenden
Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffiche Konturen
erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet
hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn
das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar
umrissen ist oder nur eine der moglichen Bedeutungen die Waren beschreibt (BGH
GRUR 2017, 520 Rdnr. 32 — MICRO COTTON; GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 — Gute
Laune Drops; GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 — HOT; GRUR 2013, 522, Rdnr. 13
— Deutschlands schonste Seiten). Der allein durch die verschiedenen Deutungs-
maoglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand der angesprochenen
Verkehrskreise reicht fur die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (BGH
a. a. O., Rdnr. 24 — HOT; GRUR a. a. O. Rdnr. 28 — Gute Laune Drops).

hh) Da das Anmeldezeichen sprachublich zusammengesetzt ist (vgl. BPatG
30 W (pat) 533/17 — PatentienverfiigungPlus; 28 W (pat) 629/12 — EcoPlus;
25 W (pat) 107/12 — TapePlus), fehlt es an Besonderheiten in syntaktischer oder
semantischer Hinsicht, die die gewahlte Kombination als ungewdhnlich erscheinen
lassen und eine Unterscheidungskraft begriinden koénnten (EuGH a.aO.
Rdnr. 98 - 100 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 — Campina Melkunie
[BIOMILD]; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 — My World). Von einer unublichen,
fantasievollen Wortverbindung, die erst nach analysierender Betrachtungsweise als
beschreibende Angabe verstanden wird, kann daher entgegen der Auffassung der

Anmelderin nicht ausgegangen werden.

i) Auch die durchgehende GroR3schreibung des ersten Bestandteils ,STEARAT"

kann dem Anmeldezeichen keine Schutzfahigkeit verleihen, weil der Verkehr an die
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willkirliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Grof3- und Klein-
schreibung von Wortern in der Werbung gewohnt ist (BGH GRUR 2008, 710
Rdnr. 20 — VISAGE; BPatG 30 W (pat) 56/12 - IRLAB; 26 W (pat)
528/17 -EASYQUICK; 24 W (pat) 8/14 — KIDZ ONLY; 26 W (pat)
2/09 - LINKRANK).

2. Wegen der Eignung zur unmittelbaren Beschreibung liegt auch das Schutzhin-

dernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.

3. Die Schutzunfahigkeit der angemeldeten Wortfolge zum Anmeldezeitpunkt

besteht auch unabhéangig vom Anbringungsort.

a) Bei der Prifung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft
besteht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maf3geblichen Warensektor
abzustellen (vgl. EuUGH GRUR 2019, 1194 Rdnr. 24 und 33 — AS/DPMA
[#darferdas?]; BGH GRUR 2020, 411 Rdnr. 13 — #darferdas? Il; GRUR 2018, 932
Rdnr. 18 — #darferdas? I, m. w. N.;). Hierzu rechnen die Art und Weise, in der Kenn-
zeichnungsmittel bei den betreffenden Waren tblicherweise verwendet, und insbe-
sondere die Stelle, an der sie angebracht werden. Die Antwort auf die Frage, ob der
Verkehr ein auf der Ware angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft oder
als blof3 beschreibendes oder dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und
der Platzierung des Zeichens variieren (vgl. BGH a. a. O. — #darferdas? Il; a. a. O.
— #darferdas? |, m. w. N.). Dabei muss die Unterscheidungskraft eines als Marke
angemeldeten Zeichens unter Bertcksichtigung aller relevanten Tatsachen und
Umstande, einschlie3lich samtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der ange-
meldeten Marke, geprift werden (vgl. EUGH a. a. O. Rdnr. 33 — AS/DPMA
[#darferdas?]; BGH a. a. O. Rdnr. 15 — #darferdas? Il). Sind in der mal3geblichen
Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, mussen bei der Prifung
der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berticksich-

tigt werden, um zu klaren, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren
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oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahr-
nehmen kann (vgl. EUGH a. a. O. Rdnr. 25 — AS/DPMA [#darferdas?; BGH a. a. O.
— #darferdas? 11]).

b) Auch unter Berucksichtigung samtlicher praktisch bedeutsamer und daher wahr-
scheinlicher Verwendungsarten bei den zuriickgewiesenen Schleifmitteln und -
geraten, also auf Etiketten, Schildern, Gravuren oder Verpackungen ist das Anmel-
dezeichen von den angesprochenen inlandischen Fachverkehrskreisen wegen
seines produktbeschreibenden Charakters auch schon zum mafigeblichen Anmel-
dezeitpunkt nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst worden.

4. SchlieB3lich fuhren auch die von der Anmelderin genannten Entscheidungen zu

keiner anderen Einschétzung.

a) Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Wortmarke ,Radio von hier,
Radio wie wir‘ (GRUR 2000, 321 — Radio von hier) ist tiberholt. In diesem Beschluss
vom 8. Dezember 1999 hat der BGH die sloganartige Wortfolge ,Radio von hier,
Radio wie wir* vor allem wegen ihrer Mehrdeutigkeit als unterscheidungskraftig ein-
gestuft. Neben unmittelbar produktbeschreibenden Aussagen dieses Werbeslogans
hat er diesem auch einen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistung von einem
drtlichen Rundfunksender oder eine Aufforderung zur ldentifikation des Zuhdrers

mit der Dienstleistung des Anbieters entnommen, weshalb er einen ausschlief3lich

beschreibenden Inhalt verneint hat. Diese BGH-Entscheidung ist aber vor der
grundlegenden Rechtsprechungsanderung durch den EuGH in seinen Urteilen vom
23. Oktober 2003 zu ,Doublemint” (GRUR 2004, 146 Rdnr. 32) und vom 12. Februar
2004 zu ,BIOMILD” (GRUR 2004, 680 Rdnrn. 38 — 24) ergangen. Seitdem kann ein
Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zu-
mindest in einer seiner mdglichen Bedeutungen die in Frage stehenden Waren oder

Dienstleistungen beschreibt. Ein ausschlie3lich beschreibender Inhalt fir die

Annahme der Schutzunfahigkeit wird seitdem auch vom BGH unter Bezugnahme
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auf die vorgenannte EuGH-Rechtsprechung nicht mehr verlangt. In seinen Ent-
scheidungen zu SPA 1l (GRUR 2008, 900, juris-Tz. 15) und POST Il (GRUR 2009,
669 juris Tz. 11) stellt er klar, dass von einem die Waren oder Dienstleistungen
beschreibenden Begriff auch auszugehen sein kann, wenn das Markenwort ver-
schiedene Bedeutungen hat und nur eine der mdglichen Bedeutungen die Waren
oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BPatG 26 W (pat) 522/18 — Von hier. Fur

uns.).

b) Dies gilt auch fir die Entscheidungen zu ,Partner with the best* (BGH GRUR
2000, 323) und zu ,LOGO* (BGH GRUR 2000, 722), in denen der BGH noch ange-
nommen hat, dass eine Schutzunfahigkeit nur dann vorliegt, wenn der Werbeslogan

bzw. das Wortzeichen einen ausschliel3lich produktbeschreibenden Inhalt hat.

Hinzu kam aber auch, dass sich im Unterschied zum vorliegenden Fall ein eindeutig

warenbeschreibender Inhalt der beiden Anmeldezeichen nicht erkennen lief3.

c) In der BGH-Entscheidung zu ,LOKMAUS" (GRUR 2005, 578) ist die Schutzfahig-
keit nur fir Waren und Dienstleistungen bejaht worden, fir die das Anmeldezeichen
aus Sicht des Verkehrs keinen beschreibenden Charakter hatte.

d) Abgesehen davon, dass die hier angemeldete Wortfolge keinen Werbeslogan
darstellt, sind die beiden Slogans ,simplify Internet* (BPatG 29 W (pat) 113/05) und
,Simplify your success” (32 W (pat) 120/05) erst nach Einschrankung auf die Dienst-
leistung ,Erstellen von Programmen flir die Datenverarbeitung® als eintragungsfahig
angesehen worden, weil es sich um eine technische Dienstleistung handele, die
unabhangig vom Inhalt der abrufbaren Daten erbracht werde. Diese Differenzierung
zwischen Technik und Inhalt ist ebenfalls seit 2010 tberholt. Zwischen der techni-
schen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass
das entsprechende Verkehrsverstandnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht
mehr trennt. Dies entspricht standiger Rechtsprechung seit 2010 (vgl. BPatG
30 W (pat) 577/20 — CAPE IT; 30 W (pat) 25/19 - EINMAL Camping IMMER
Camping!; 30 W (pat) 19/20 — Obandin; 25 W (pat) 585/19 — ImmoShares;
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30 W (pat) 26/19 — Jurabot; 29 W (pat) 22/15 — Substantial Media, 29 W (pat) 507/16
— HEADLINE 24; 30 W (pat) 548/14 — DRIVE & TRACK; 29 W (pat) 223/04 — Dating
TV; 29 W (pat) 59/10 — dress-for-less; 27 W (pat) 525/14 — Therapie.TV; 29 W (pat)
525/13 — The European; 30 W (pat) 16/14 — eDetect; 26 W (pat) 72/14 — Shopping
Compass; 26 W (pat) 67/13 — Bwnet; 26 W (pat) 526/14 — Gold; vgl. auch BGH
GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 22 — TOOORY).

e) Die Wortmarken ,studiVZ, schilerVZ und ,meinVZ* (LG Hamburg, Urt. v.
2. Oktober 2008 — 312 O 464/08, MMR 2009, 135) sind in einem Verletzungsver-
fahren nur wegen des Akronyms ,VZ* als kennzeichnungskraftig eingestuft worden,
weil es weder die gebrauchliche Abkurzung fur ,Verzeichnis® sei, noch habe es sich
bei den so gekennzeichneten Diensten um Verzeichnisse im eigentlichen Sinne,
sondern um Internetnetzwerke gehandelt, die vorrangig der Férderung der Kommu-
nikation ihrer Mitglieder und nicht deren Auflistung dienen. Einen vergleichbar

unklaren Bestandteil weist das vorliegende Anmeldezeichen nicht auf.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausuibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehor versagt war,
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4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Dr. von Hartz Dr. Rupp-Swienty

ob



