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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 690 791

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. Februar 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter

Rauch und Sekretaruk

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) fir die Waren

11 Cabines de douche; cabines de douche et pare-douches
pour baignoires sans installations et robinetterie pour I'alimenta-
tion en eau et I'évacuation de I'eau; parois de séparation, parois
pliantes et parois coulissantes pour cabines de douche et pour
pare-douches pour baignoires; parois de seéparation, parois
pliantes et parois coulissantes faisant partie de douches et de
baignoires; baignoires; receveurs de douche; lavabos; bains a

remous.

registrierte Marke IR 690 791 (Ursprung Benelux mit Prioritdt vom 15. Juli 1997)
COLLECTION

sucht um Schutz in Deutschland nach.

Die Markenstelle fur Klasse 11 IR des Deutschen Patentamts (seit dem 1.11.1998

Deutsches Patent- und Markenamt) hat am 29. Oktober 1998 einen auf die Be-

stimmungen der Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU, § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3,

§ 107, 8§ 113 MarkenG gestutzten refus de protection erlassen und die Schutzver-



weigerung mit nachfolgenden Beschlissen vom 17. April 2000 und vom 3. Sep-

tember 2002 aufrechterhalten.

Der Erstprifer hat ausgefiihrt, das dem englischen und franzésischen Grundwort-
schatz angehdrende Markenwort werde in seiner Bedeutung "Zusammenstellung,
Sammlung, Reihe" vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres erkannt und sei
damit einem deutschen Wort gleichzusetzen. Es bringe in beschreibender Weise
- auch auf anderen Gebieten als dem Modesektor — zum Ausdruck, dass die so
gekennzeichneten Waren zu einer Produktreihe, -sammlung oder —zusammen-
stellung auf einem bestimmten Warengebiet gehorten. Den Mitbewerbern musse
es unbenommen bleiben, eine derartige beschreibende Angabe frei von Rechten
Dritter verwenden zu kdnnen. Da die Zuordnung eines hinreichend bestimmten, im
Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalts naheliege, fehle der

Marke zudem die notwendige Unterscheidungskratft.

Die Erinnerungspruferin — eine Beamtin des hoheren Dienstes — hat erganzend
darauf hingewiesen, dass ein aktuelles Freihaltungsbedurfnis bereits dann vorlie-
ge, wenn die um Schutz nachsuchende Bezeichnung sich — wie hier - fir eine be-
schreibende Verwendung eigne. Hierfur genlge, dass die Marke bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung einer sich auf die beanspruchten Wa-
ren selbst beziehenden Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe erwecke. Ein
verstandiger und durchschnittlich informierter Verbraucher — ebenso wie der Fach-
verkehr — enthnehme dem Wort COLLECTION in Alleinstellung die Zugehorigkeit
derartig gekennzeichneter Waren zu einer bestimmten Produktreihe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

beantragt (sinngeman),

die angefochtenen Beschliisse des Deutschen Patent- und
Markenamts aufzuheben und der IR-Marke den nachge-

suchten Schutz in Deutschland zu gewahren.



Das erforderliche MindestmalR an Unterscheidungskraft dirfe einem Markenwort
nicht bereits dann abgesprochen werden, wenn es irgendeinen Sinngehalt auf-
weise, sondern nur, wenn dieser in Bezug auf die konkreten Waren vom Verkehr
als Sachangabe aufgefal3t werde. An einer derartigen konkreten Aussage, welche
die beanspruchten Erzeugnisse auf dem Gebiet der Sanitarinstallation unmittelbar
beschreibe, ermangele es dem Markenwort COLLECTION in Alleinstellung. Die-
sem lasse sich nichts Uber die Form, die Funktion, die Ausstattung oder die Ubli-
che Wirkungsweise z.B. von Duschkabinen und Waschbecken entnehmen. Fur
sich genommen, ohne jeden Zusatz, stelle COLLECTION (bzw. der deutsche Be-
griff Kollektion) in Klasse 11 keine Ubliche Bezeichnung flr Warensortimente eines
bestimmten Stils dar. Aul3erdem bestehe kein aktuelles oder kiinftiges Freihalte-
bedirfnis, zumal auch bei einer Schutzgewahrung Mitbewerbern ein nicht— mar-
kenmalRiger Gebrauch der Bezeichnung COLLECTION weiterhin méglich sei. Da
dem Markenwort im Deutschen kein von seiner Bedeutung im Franzdsischen ab-
weichender Sinngehalt zukomme, sei die indizielle Wirkung der Auslandseintra-
gung in Benelux gegen die Annahme einer freihaltbedirftigen beschreibenden An-

gabe zu bericksichtigen.

Nachdem der Markeninhaberin vom Senat durch Recherche im Internet ermittelte
Belegstellen zur Verwendung der Bezeichnungen Collection und Kollektion auf
dem vorliegendem Warengebiet (7 Anlagen) zur Kenntnis gegeben worden sind,
hat diese ihre Auffassung bekraftigt, ein Sachbezug ergebe sich nur bei Hinzufu-
gung weiterer Elemente, nicht aber in Alleinstellung. Einer erweiternden Ausle-
gung der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe Art. 6 quinquies B Nr. 2
PVU entgegen.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin muf3 ohne Erfolg bleiben. Einer

Schutzgewéhrung fur den deutschen Anteil der IR-Marke stehe die Regelungen



des Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107,
§ 113 MarkenG entgegen.

Gemal Art. 5 Abs. 1 Séatze 1 und 2 MMA, § 113, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 MarkenG
war das Deutsche Patent- und Markenamt befugt, die IR-Marke auf absolute
Schutzhindernisse in den Grenzen des Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU zu uberprifen
und ihr im Ergebnis die Schutzerstreckung auf Deutschland zu verweigern. Ob der
materielle Regelungsgehalt dieser Bestimmung des internationalen Verbands-
rechts sich von der entsprechenden nationalen Norm unterscheidet, vor allem hin-
sichtlich der Frage des Vorliegens einer Produktmerkmalsbezeichnung geméanR 8§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, kann dahinstehen. Denn auch bei strikter Beachtung des
Wortlauts von Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU stellt COLLECTION eine Angabe dar,
die zur Bezeichnung einer wesentlichen Eigenschaft der beanspruchten Waren,
mithin der Beschaffenheit, dienen kann. Die Markenstelle hat die Schutzverweige-
rung auch innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen
Biro (OMPI) mitgeteilt. Im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Ver-
fahrens gefundene Belege — wie hier die vom Senat durch Internet-Recherchen
ermittelten -, welche die Grinde der Schutzverweigerung bestatigen, sind beacht-
lich und durfen bei der abschlieRenden Entscheidung im Beschwerdeverfahren
nicht unberiicksichtigt bleiben.

Ob der Bedeutungsgehalt von COLLECTION, verstanden als Wort franzésischer
Herkunft (im Hinblick auf den Ursprung der IR-Marke aus den teilweise franzo-
sischsprachigen Benelux-Staaten), sich vollstdndig mit dem des deutschen Wortes
Kollektion deckt oder in bestimmten sprachlichen Zusammenhangen von diesem
abweicht bzw. Uber ihn hinausgeht (vgl. PONS, GroRwodrterbuch Franzésisch-
Deutsch, Neubearbeitung 1999, S. 141), ist nicht entscheidungserheblich. Jeden-
falls auf den hier maf3geblichen Gebieten der Warenproduktion und des Handels
besteht kein feststellbarer Unterschied zwischen dem Sinngehalt der IR-Marke
und dem des deutschen Begriffs Kollektion. Unter einer solchen versteht man, wie

die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, auch eine Produktreihe oder —serie, d.h.



Erzeugnisse auf einem Warensegment, die — vor allem vom Design her — aufein-
ander abgestimmt sind bzw. einander erganzen. Eine derartige Eigenschaft einer
(Einzel-)Ware, Teil einer Produktserie zu sein, kann fur den Verkehr von wesentli-
cher Bedeutung sein. Der Begriff COLLECTION eignet sich als schlagwortartiger
Hinweis auf diesen Umstand und stellt deshalb eine Beschaffenheitsangabe im

Sinne der einschlagigen Bestimmungen der PVU und des MarkenG dar.

Diese Beurteilung gilt auch fur den hier betroffenen Bereich der Sanitarinstallatio-
nen bzw. Badezimmerausstattungen (Duschen und deren Teile, Badewannen,
Waschbecken). Wie die der Markeninhaberin in der Beschwerdeinstanz zur Kennt-
nis gegebenen Internet-Seiten belegen, verwenden ganz unterschiedliche Anbie-
ter von Badezimmerausstattungen die Begriffe Collection und Kollektion (unter-
schiedslos) in einer glatt beschreibenden Weise, und zwar nicht nur in Verbindung
mit der Voran- oder Nachstellung des Namens der betreffenden Kollektion,
sondern auch in den Wortzusammenstellungen "Bad-Kollektion" (Schreyer
GmbH), "Badmobel-Kollektion" (Sumo), "Bad-Collection” (Plan von Keuco und San
ReMo von Ideal-Standard) sowie "Armaturen-Collection” (Cerasprint von ldeal-
Standard). Fur Duschwannen und ein Handwaschbecken (Laguna von Ideal-Stan-
dard) wird mit den Worten geworben: "eine Collection, die sich sehen lassen
kann...". Angesichts dieser Verwendungsbeispiele ist der Rige der Markeninhabe-
rin, die Beschlisse der Markenstelle seien nicht auf produktbezogene tatsachliche

Feststellungen gestitzt, nachtraglich jede Grundlage entzogen.

Die inhaltliche Argumentation der Markeninhaberin, COLLECTION weise in Allein-
stellung keinen konkreten Warenbezug auf, der Bezeichnung werde bei marken-
mafiger Verwendung der Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem be-
stimmten Geschéaftsbetrieb enthommen und sie unterliege keinem Freihaltebe-
darfnis, weil Mitbewerber weiterhin die Moglichkeit einer beschreibenden Verwen-
dung héatten, vermag nicht zu tberzeugen. Ob der Regelung des § 23 Nr. 2 Mar-
kenG im Eintragungsverfahren (bzw. hier dem der Schutzgewahrung) Uberhaupt

Bedeutung zukommt (verneinend Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8§23



Rdnr. 23) kann dahinstehen. Jedenfalls ist die Abgrenzung zwischen einem mar-
kenméaRigen und einem warenbeschreibenden Gebrauch bereits generell schwie-
rig; bei einem eindeutig warenbezogenen Begriff wie COLLECTION ist eine Mo-
nopolisierung zugunsten eines einzelnen Unternehmens nicht vertretbar. Den Mit-
bewerbern mufd es weiterhin moglich sein, diesen gelaufigen Begriff nicht nur in
Wortkombinationen, sondern auch in Alleinstellung unbehindert verwenden zu
konnen. Als einem im Inland gebrauchlichen und zudem mit Kollektion im Sinnge-
halt Ubereinstimmenden Wort, dessen Bedeutung sich auch in Alleinstellung brei-
ten Verbraucherkreisen sofort erschlief3t, kommt ihm zudem nicht die Eignung zu,
als Herkunftshinweis aufgefal3t zu werden. Dass Interessenten bei einer Kenn-
zeichnung der Waren nur mit COLLECTION (ohne Zusétze) diese zwangslaufig so
benennen muissen, stellt kein Argument fir das Vorhandensein eines Mindestma-
Bes von Unterscheidungskraft dar; andernfalls miRten so gut wie alle glatt be-
schreibenden Angaben als unterscheidungskraftig gelten, dieser Schutzversa-
gungsgrund also weitgehend leerlaufen, was aber nicht Sinn der gesetzlichen

bzw. markenverbandsrechtlichen Regelung sein kann.

Der der Markeninhaberin an sich zustehende Schutzerstreckungsanspruch (8 107,
8§ 33 Abs. 2 MarkenG) besteht ausnahmsweise nicht, wenn —wie hier — ein
Schutzhindernis nach der PVU vorliegt (BGH GRUR 1999, 728, 729
- PREMIERE II). FUr die Beurteilung der Schutzfahigkeit des deutschen Anteils der
IR-Marke fuhrt die Voreintragung im Ursprungsgebiet zu keiner rechtlichen Bin-
dung der im Inland zur Entscheidung berufenen Stellen (Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl, 8 8 Rdnr. 31; Strobele/Hacker, aaO, § 8 Rdnr. 264, 266). Die tatséachliche
Indizwirkung, welcher der Registrierung eines fremdsprachigen Markenworts in ei-
nem Staat des betreffenden Sprachraums zukommen kann (vgl BGH GRUR 2001,
1046 — GENESCAN), vermag sich nur in Zweifelsfallen auszuwirken und ist beim
Vorhandensein entgegenstehender Anhaltspunkte widerleglich (Ingerl/Rohnke
aa0; Strobele/Hacker, aaO, 8 8 Rdnr. 268, 269). Da — wie vom Senat belegt — der
Begriff COLLECTION (in gleicher Weise wie Kollektion) in Bezug auf die konkret
beanspruchten Waren fur Badezimmer-Sanitarinstallationen bereits beschreibend



Verwendung findet, liegt hier kein Grenzfall vor, in dem sich die Registrierung im

Ursprungsgebiet der IR-Marke zugunsten einer Schutzgewahrung in Deutschland
auswirken koénnte.

Viereck Rauch Sekretaruk

Ko



