BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 264/00 Verkiindet am
6. Juni 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 394 10 754
hier: Loschungsverfahren S 54/97

BPatG 154
6.70



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Juni 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler,
die Richterin Klante und den Richter Sekretaruk
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen die seit 7. Dezember 1995 fir "Taschenlampen"” eingetragene dreidimen-

sionale Marke,

siehe Abb. 1 am Ende






die sogenannte "MINI MAG-LITE", ist wegen fehlender Unterscheidungskraft und
des Bestehens eines Freihaltebedurfnisses Loschungsantrag gestellt worden. Zur
Begrindung wird ausgefihrt, dal’ es sich lediglich um eine dreidimensionale Wa-
renabbildung handele, die von Haus aus nicht geeignet sei, auf ein bestimmtes
Unternehmen hinzuweisen. Fur eine eventuelle Verkehrsdurchsetzung fehle jegli-

cher Vortrag.

Die Markeninhaberin hat dem Ldschungsantrag widersprochen. Sie héalt die an-
gemeldete Form vor allem deshalb fir unterscheidungskraftig, da alle Funktions-
teile in das Innere der Taschenlampe integriert worden seien. Ein Freihaltebedurf-
nis bestehe nicht, da es vielfaltige Mdglichkeiten gebe, Stabtaschenlampen zu
gestalten. Im Gbrigen ist sie der Auffassung, dal3 die beanspruchte Form sich im

Verkehr zu ihren Gunsten durchgesetzt habe.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Loschungsantrag zuriickgewiesen. Zur Begrin-
dung ist ausgefihrt, dal3 zwar der dreidimensionale Anteil schutzunfahig sei, je-
doch die Marke auch aus dem eingepréagten und deutlich sichtbaren Schriftzug auf
der Taschenlampe "MAG-LITE" bestehe, was fur die Schutzfahigkeit des Ge-

samtzeichens ausreiche.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Loschungsantragstel-
lerin. Sie ist der Auffassung, dal3 eine dreidimensionale Marke nicht allein durch
das Anbringen eines Schriftzugs Schutzfahigkeit erlangen kénne. Der Schutz ei-
nes Wortes musse vielmehr durch eine Wortmarke erfolgen. Fir die Schutzfahig-
keit einer dreidimensionalen Gestaltung sei malRgebend, ob gerade diese unter-

scheidungskréftig sei. Dies entspreche auch der internationalen Rechtsprechung.

Die Loschungsantragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschlu3 aufzuheben und die Marke
394 10 754 zu léschen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt sowohl die Gesamtmarke als auch deren Bestandteile fUr unterschei-
dungskraftig und nicht freihaltebedurftig. Im Ubrigen sei die "MINI MAG-LITE" am
20. Januar 2000 mit einem Anmeldetag 2. Februar 1998 als verkehrsdurchge-
setzte Marke unter Nr 398 05 079 in das Markenregister eingetragen worden. So-
mit seien der Wortbestandteil und auch der dreidimensionale Teil der Marke - und

damit auch deren Kombination — schutzfahig.

Beide Beteiligte regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Die Voraussetzungen fir eine L6-
schung der Merke nach 8 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 iVm 88 Abs 2 Nr 1 und 2 Mar-

kenG liegen nicht vor.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt jedenfalls in seiner Gesamtheit nicht jegliche

Unterscheidungskratft.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfal3ten Waren eines Unternehmens gegeniber solchen anderer
Unternehmen aufgefaldt zu werden. Hierbei ist ein grof3ztigiger Mal3stab anzule-
gen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl Begrindung zum Regierungsentwurf, BT-
Drucks. 12/6581, S 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft S 64).



Davon ausgehend hat der Bundesgerichtshof in standiger Rechtsprechung fur
Wortmarken einschlief3lich Slogans den Grundsatz entwickelt, dass ihnen, sofern
der Marke kein fur die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst weder
um ein so gebrauchliches Wort der deutschen oder einer sonst im Inland ge-
laufigen Sprache handelt, so dass es vom Verkehr stets nur als solches und nicht
als Unterscheidungsmittel verstanden wird, die Unterscheidungskraft nicht abge-

sprochen werden kann.

Entsprechend geht der Bundesgerichtshof bei Bildmarken davon aus, dass ihnen
nur dann jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es sich bei dem Bild — etwa
weil es die Ware selbst abbildet — um eine warenbeschreibende Angabe oder um
eine ganz einfache geometrische Form oder um sonstige einfache grafische Ge-
staltungselemente handelt, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen
oder sonst Ublicherweise in blol3 ornamentaler, schmiuckender Form verwendet
werden (BGH, MarkenR 2000, 1290, 1292 — Likorflasche mwN).

Nichts anderes gilt fir dreidimensionale Marken, wobei es keinen Unterschied
macht, ob es sich um eine Warenverpackung, wie eine Likdrflasche, handelt oder,
ob die Marke eine dreidimensionale Abbildung der Ware selbst darstellt.

Ob die von der Markeninhaberin geltend gemachten besonderen Gestaltungs-
merkmale wirklich ausreichen, um diesen Erfahrungssatz zu entkraften oder das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (was in diesem Verfahren un-
abhangig von der Markeneintragung Nr 328 05 079 zu prufen ware) durch Ver-
kehrsdurchsetzung tUberwunden ist, kann fir diese Entscheidung dahinstehen.
Das eingetragene Zeichen besteht neben der dreidimensionalen Gestaltung er-
sichtlich auch aus einem eingepragten Schriftzug, der deutlich das Wort "MAG-
LITE" beinhaltet, dessen unternehmenshinweisender Charakter auch von der L6-
schungsantragstellerin nicht in Frage gestellt wird. Entgegen der Auffassung der

Ldschungsantragstellerin gibt es auch keinen Grund, den Wortbestandteil der



Marke nicht als schutzbegriindend zu bertcksichtigen. Gemaf § 3 Abs 1 MarkenG
konnen als Marke alle Zeichen, insbesondere Worter, Abbildungen und dreidi-
mensionale Gestaltungen einschliel3lich der Form einer Ware oder ihrer Verpa-
ckung sowie sonstige Aufmachungen geschitzt werden. Die dreidimensionale
Gestaltung nimmt dabei keine Sonderstellung ein. Au3er Frage steht die Schutz-
fahigkeit von Wort-/Bildzeichen, deren Bestandteile unterschiedlich kenn-
zeichnungskréaftig sein kdnnen, einschliel3lich der Konstellation, dal3 einzelne Mar-
kenteile nicht schutzfahig sind mit der Folge, dald die Eintragungsfahigkeit von der
Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens abhangt. Es gibt keinen Grund einer
Kombination eines (mdglicherweise) schutzunfahigen dreidimensionalen Anteils
mit einem schutzfahigen Wort den Markenschutz zu verwehren.

Ebenso wie bei Wort/Bildmarken besteht bei 3D/Wortmarken ein Schutzbedurfnis
gerade fur deren Kombination, etwa weil auch die Position des Schriftzugs auf
dem Bild oder der dreidimensionalen Gestaltung geschtzt werden soll.

Im Markenregister-Eintragungs- und Loéschungsverfahren wird lediglich die
Schutzfahigkeit des Gesamtzeichens beurteilt, das hier jedenfalls wegen des
Wortbestanteils "MAG LITE unterscheidungskraftig ist; welche Bestandteile letzt-
lich selbstandig kollisionsbegriindend sind, ist dem Widerspruchs- bzw dem Kenn-
zeichenstreitverfahren vorbehalten.

Nichts Gegenteiliges ist der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu entneh-
men, der zu einem ua markenrechtlichen Unterlassungsantrag aus der hier ange-
griffenen Marke ausgefihrt hat, da? ebenso wie bei Wort-, Wort-/Bild- oder Bild-
zeichen auch bei 3D-Marken nicht schutzfahige (etwa beschreibende) Bestand-
teile am Markenschutz nicht Teil haben und deshalb fir sich eine Verwechslungs-
gefahr nicht zu begrinden vermégen (BGH, MarkenR 2000, 178, 179 - MAG-
LITE). Bei den Vorgaben fir das Oberlandesgericht, an das der Rechtsstreit zu-
rickverwiesen wurde, zur Feststellung der schutzfahigen Teil der Marke findet
sich keine Beschrankung auf den dreidimensionalen Anteil.

Eine abweichende Rechtsprechung, wonach eine Kombination von dreidimensio-

naler Gestaltung und Wort als Marke nicht schutzfahig ist, kann auch den von der



Antragstellerin genannten Entscheidungen auslandischer Gerichte und des HABM
nicht entnommen werden. Danach aulRer Zweifel, dal3 es unterscheidungskréftige
und nicht unterscheidungskraftige dreidimensionale Gestaltungen gibt. Eine Aus-
sage Uber die Frage, ob kombinierte 3D/Wortmarken schutzfahig sind, wird nicht

getroffen.

2. Die angegriffene Marke besteht auch nicht ausschlie3lich aus Zeichen, die im
Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Bezeichnung der Art der Waren dienen
konnen. Vielmehr besteht kein schitzenswertes Interesse der Mitbewerber, die
dreidimensionale Gestaltung in Verbindung mit dem Wort "MAG-LITE" beschrei-
bend zu benutzen, da "MAG-LITE" keine beschreibende Angabe fir eine Ta-

schenlampe ist.

3. Die Rechtsbeschwerde war gemaR § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuzulassen. Von
grundsétzlicher Bedeutung erscheint dem Stand die Frage, ob bei einer 3D-Marke,
die ein schutzfahiges Wort enthélt, dieses bei der Prifung von Eintrags-
hindernissen (8 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG) aul3er Betracht zu bleiben hat, wenn die
Marke ausschliel3lich als 3D-Marke angemeldet wurde.

4. Der Senat sieht keinen Grund, einem der Beteiligten gemald § 71 Abs 1 Mar-

kenG Kosten aufzuerlegen.

Winkler Klante Sekretaruk
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Abb. 1




