30 W (pat) 15/03 Verkindet am
3. Mai 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 53 693.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

fur "Mobiltelephone und deren Teile".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung zurlickgewiesen, da die zu beurteilende Marke mit keinem ihrer Ele-
mente den (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft gentige. Die
Wortelemente "CLIPit" werde der deutsche Verkehr ohne weiteres als eine als Ge-
brauchshinweis formulierte Werbeaussage verstehen, die gleichzeitig Uber eine
Funktion (sie laRt sich festklammern) eine Aussage treffe. Auch die bildliche Dar-
stellung der Marke sei — als werbeubliche Herausstellung der wesentlichen Wort-
teile und bildlichen Unterstreichung der enthaltenen Sachaussage — nicht geeig-

net, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu Gberwinden.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.



Bereits die Wortelemente seien durch GroR3- und Kleinschreibung sowie Farbge-
bung kreativ gestaltet. Einen htheren Kreativitatsfaktor und hohe designerische
Leistung beinhalte aber die Gestaltung der zwei Ubereinander geschobenen
Rechtecke, die nicht lediglich eine Untermalung der Wortbestandteile darstelle,
sondern die Marke neben dem Wortbestandteil prage. Die Gestaltung sei zwar
schlicht, der Verkehr sei jedoch an schlichtes Design gewohnt und prage sich die
Gestaltung ein. Es handele sich um eine symbolhafte Darstellung, die so abstrakt
ausgestaltet sei, dass ihr keine konkrete beschreibende Wirkung mehr zukomme.
Die Anmeldevertreterin legt als Beleg fir das konkrete Werbeumfeld und die fur
den Verkehr einpragsame Wirkung der angemeldeten Marke Prospekte tUber aus-
wechselbar Handyschalen zum Aufclipen vor, die mit der angemeldeten Marke

beworben werden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuléassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung der
angemeldeten Bezeichnung fur die beanspruchten Waren das absolute Schutz-
hindernis fehlender Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ent-
gegensteht, und sich die angemeldete Bezeichnung zudem als beschreibende An-
gabe i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erweist.

Unterscheidungskraft i.S.v. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger Recht-
sprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewébhrleisten, die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die



von der Marke erfal3ten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefald3t zu werden (vgl. BGH GRUR
2002, 1070 — "Bar jeder Vernunft).

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskraftig, bei denen
sich fur den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne weiteres er-
kennbar ein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt ergibt (vgl. BGH GRUR
2001, 1153 anti Kalk). Die fehlende Unterscheidungskraft kann sich fur eine Marke
neben ihrem etwaigen beschreibenden Charakter in Bezug auf Waren oder
Dienstleistungen auch daraus ergeben, dass es sich um ein gebrauchliches Wort
der deutschen oder ein gelaufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das
vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-
bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 1050, 1051
- City Service).

Nach diesen Grundsatzen fehlt der angemeldeten Wort/Bildmarke, die aus den
- mit zweifarbig gestalteten versetzt angeordneten Rechtecken — hinterlegten
Wortern "CLIPit" besteht (trotz ihrer graphischen Ausgestaltung), jegliche Unter-
scheidungskraft. Auch wenn fur die Beurteilung grundsatzlich von dem Gesamt-
zeichen und einem grofR3zuigigen Mal3stab auszugehen ist und jede noch so ge-
ringe Unterscheidungskraft ausreicht, dass Schutzhindernis zu Uberwinden, wer-
den die angesprochenen Verkehrskreise auch in der graphisch ausgestalteten Ge-
samtbezeichnung ,CLIPit" in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschlief3lich
einen beschreibenden Sachhinweis darauf sehen, dass diese Waren Uber eine
Halterung verfligen, die es ermoglicht, sie anzuklammern bzw. anzuclipen. Hierzu
wird zu naheren Begrindung auf die dieselbe Anmelderin betreffende Ent-
scheidung 30 W (pat) 67/01 "CLIPit" verwiesen. An dieser Rechtsauffassung halt
der Senat fest.



Entgegen der Ansicht der Anmelderin vermag die zusétzliche graphische

Ausgestaltung die Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke nicht zu begrtinden.

Einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke — unbeschadet der fehlenden Unter-
scheidungskraft der Wortelemente — kann als Gesamtheit Unterscheidungskraft
nur zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteri-
stische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht.
Dabei vermoégen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen
des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch haufige werbemafige Ver-
wendung gewohnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Worter ebenso
wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch
fur sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen wer-
den konnen (vgl. BGH anti Kalk a.a.0.). Wenn auch Eigentimlichkeit und Origi-
nalitdt keine zwingenden Erfordernisse fur das Vorliegen von Unterscheidungs-
kraft sind, bedarf es bei Wortelementen mit glatt beschreibenden Sachangaben
eines auffallenden Hervortretens der graphischen Elemente, um sich dem Verkehr

als Herkunftshinweis einzupragen (vgl. BGH anti Kalk a.a.O.).

Vorliegend ist die graphische Gestaltung keine ausreichende bildhafte Verfrem-
dung des nicht unterscheidungskréaftigen Wortbestandteils, sondern lediglich eine
werbegraphische Gestaltung des Sachhinweises, die nicht von der Sachangabe
wegfuhrt, sondern diese bildhaft unterstreicht. Der Wortbestandteil "CLIPit", der
auf einer Zeile geschrieben ist, wird nicht gleichmallig von einem hervorhebenden
Rahmen umgeben, sondern ist in den Einzelbestandteilen "CLIP" und "it" jeweils
mit einem Rechteck unterlegt, das durch seine abgerundeten Kannten entfernt an
Etikettenaufkleber erinnert. Durch die leicht nach oben rechts versetzte Anordnung
des zweiten Rechtecks, das den Wortbestandteil "it" unterlegt, und die kontrastrei-
che Ausgestaltung des vorderen Rechtecks in schwarz, des hinteren Rechtecks in
weild wird annahernd ein dreidimensionaler Effekt erreicht. Dies ist jedoch die ein-
zig mogliche Besonderheit der ansonsten Ublichen Umrahmung. Diese von der

Anmelderin geltend gemachte hohe designerische Leistung und die Symbolhaftig-



keit des Bildelements vermdgen fur die Gesamtheit der Marke keinen Schutz zu
begrinden, da die Darstellung der beiden Rechtecke in ihrer raumlichen
Anordnung und farblichen Ausgestaltung den Eindruck vermittelt, es handele sich
um zueinanderpassende Teile, die angeclipt werden kdénnen oder Teile eines
Clips. Auch der mit dem vorgelegten Prospekt gegebene Hinweis, der Verkehr
konne die Marke als symbolhafte Darstellung zweier zusammenclipbaren
Handyschalen verstehen, vermag keine Eigenart des Bildbestandteils zu
begriinden, der von der eigentlichen Sachangabe wegflhrt, sondern unterstreicht
diese Sachangabe nur bildhaft. Damit behalt der Bildbestandteil auch in seiner
abstrakten und gegebenenfalls symbolhaften Ausgestaltung den Bezug zur Ware,
da er diese entweder darstellt oder ihre Funktionsweise andeutet und I6st sich
damit weder graphisch noch inhaltlich vom Wortbestandteil.

An eine derartige graphische Ausgestaltung ist der Verkehr gewohnt, sie ist daher
nicht geeignet, die Bedeutung der vorherrschenden Wortbestandteile zu beeinflus-
sen und wird damit nur den verkaufsfordernden Charakter der nichtunterschei-
dungskraftigen Wortbestandteile in der Wahrnehmung der malf3geblichen Ver-
kehrskreise verstarken, sich aber nicht als Herstellerhinweis einpragen (vgl EuG
MarkenR 2003, 314 - Best Buy).

Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte fir die Feststellung gegeben,
dass die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren eine be-
schreibende Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mit-
bewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben. Denn bei der angemel-
deten Bezeichnung "CLIPit" handelt es sich — wie oben ausgefiihrt — um eine den
Gegenstand der beanspruchten Waren selbst unmittelbar betreffende Sachinfor-

mation, von der auch die werbeubliche Gestaltung nicht wegfuhrt. Deshalb haben



auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein

berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse.

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb

Hu/ClI

Abb. 1




