29 W (pat) 136/02 An Verkindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 41 000.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Grabrucker, des Richters Baumgartner und der Richterin am Amtsgericht StVDir

Dr. Mittenberger-Huber

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Der Beschlul3 der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 10.04.2002 wird aufgehoben, soweit
die Anmeldung fir die Dienstleistungen Bleistifte, Bleistiftminen,
Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und
Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen,

Poster zurtickgewiesen worden ist.

Griunde
l.
Die Wortmarke
GELBALL
soll fur Waren
Klasse 16: Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb-

und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Ku-
gelschreiber,  Kugelschreiberminen,  Tintenkugel-
schreiber, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiber-
minen, Fulllfederhalter, mechanische Stifte, Textmar-
ker und Highlighter, Buroartikel (ausgenommen Mo6-
bel), Poster, Druckereierzeugnisse;

in das Markenregister eingetragen werden.



Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung mit Beschlul3 vom 10.04.2002 wegen mangelnder Unterscheidungs-
kraft gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Bestehen eines Freihaltebedurfnisses
gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen.

Das angemeldete Zeichen GELBALL stelle eine unmittelbar beschreibende In-
halts- und Bestimmungsangabe dar, weshalb ihm jegliche Unterscheidungskraft
fehle. Der Begriff ,GELBALL" sei zwar insgesamt lexikalisch nicht nachweisbar,
setze sich aber aus den Worten ,gel* (gallertartiger Niederschlag aus einer fein
zerteilten Losung; hier: neue Geltinte) und ,ball* (kugelférmiger Gegenstand) zu-
sammen und sei sprachublich gebildet.

Der angesprochene Verkehrskreis wiirde darin die Ware, namlich einen Biroarti-
kel mit einer kugelférmigen Spitze und Gel als Schreibmittel erkennen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 16.05.2004 (BI. 5 ff. d. A.) tragt
die Anmelderin vor, dass die angemeldete Marke Uber die erforderliche Unter-
scheidungskraft verflige. Mit Schriftsatz vom 27.10.2004 wurde die Beschwerde
fur die Waren (Kugelschreiber, Kugelschreiberminen, Tintenkugelschreiber, Full-
federhalter, mechanische Stifte, Textmarker und Highlighter, Buroartikel [ausge-
nommen Mdobel], Druckereierzeugnisse) zuriickgenommen und lediglich noch fur
die Waren Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen,
Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen,
Poster aufrechterhalten.

Der angesprochene deutsche Verbraucher verstehe unter ,GELBALL" einen mit
Gel geflilliten Ball, wie er in der Medizin und Gentechnik, u. a. als Anti-Strel3-
Handball, verwendet werde.

Erst durch die gedankliche Zusammenfuhrung von ,Gel* mit Tinte, kbnne man auf
die Bedeutung als Schreibgerat kommen. Ohne diesen gedanklichen Zwischen-
schritt denke der angesprochene Verbraucher bei ,Gel“ wesentlich eher an Haar-
festiger oder Gelatine.

Aus den o. g. Grinden bestehe auch kein Freihaltebedtrfnis, da das angemeldete
Zeichen weder jetzt noch zukinftig benétigt werde.



Die Anmelderin beantragt daher,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 10.04.2002 wird die Marke GELBALL fur die Waren
und Dienstleistungen Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopier-
stifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz-
und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster eingetragen.

Die zulassige Beschwerde ist erfolgreich.

Hinsichtlich der Waren Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und
Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faser-
schreiberminen, Poster besteht Schutzfahigkeit, da das angemeldete Zeichen in
Bezug auf die vorgenannten Waren unterscheidungskraftig und nicht freihaltebe-
durftig ist.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist
die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniiber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 —
antiKALK). Hierbei ist grundsatzlich von einem grof3ztigigen Mal3stab auszugehen,
d. h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutz-
hindernis zu tberwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 — BONUS 11).

Kann einem Zeichen jedoch fir die in Frage stehenden Waren und Dienstleistun-
gen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wer-
den, oder handelt es sich auch sonst um eine verstandliche Wortfolge der deut-
schen oder einer gelaufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen
einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur als solche und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterschei-
dungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK; BGH WRP 2001,
1082/1083 — marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 — Gute Zeiten — Schlechte Zei-
ten; BGH GRUR 2001, 1042 — REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 —
LOOK, BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 — BONUS II).



Bei zusammengesetzten Zeichen wie GELBALL kommt es nicht auf die Bedeu-
tung des Einzelbegriffs an, sondern auf die Mal3geblichkeit des Gesamteindrucks.
Die angesprochenen Abnehmer missen aus dem Gesamtbegriff unmittelbar und
ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und/ oder Dienstleistun-
gen herstellen kénnen, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestand-
teile vorzunehmen (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8§ 8 Rn. 42; Ingerl/ Rohnke,
Kommentar zum MarkenG, 2. Aufl., 8 8 Rn. 53; Strobele/ Hacker, Kommentar zum
MarkenG, 7. Aufl., 8 8 Rn. 125). In seiner Entscheidung vom 16.09.2004 (EuGH
Rs. C-329/02, Rn. 28 — SAT.2) hat der EUGH zum wiederholten Male klargestellt,
dass bei einem aus mehreren Elementen bestehenden Zeichen ,eine eventuelle
Unterscheidungskraft teilweise fir jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile ge-
pruft werden® kénne, dann ,aber auf jeden Fall von einer Prifung der Gesamtheit,
die sie bilden, abhangen® misse. Der Umstand allein, dass jeder der Wortbe-
standteile fur sich genommen nicht unterscheidungskréftig sei, schlieRe namlich
nicht aus, dass deren Kombination trotzdem unterscheidungskraftig sein kénne.
Vorliegend ist die Unterscheidungskraft fir die Waren, die nach der teilweisen Be-
schwerderticknahme noch verblieben sind, zu bejahen. Die Unterscheidungskraft
ist ndmlich immer sowohl im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienst-
leistungen als auch im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen ist.
Dabei ist hier auf die mutmallliche Wahrnehmung eines durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstéandigen Durchschnittsverbrauchers der fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH MarkenR 2003, 187/190
Rn. 41 - Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 —
Waschmittelflasche), da es sich im wesentlichen um Waren des taglichen Bedarfs
handelt.

GELBALL ist weder in der deutschen, noch in der englischen Sprache lexikalisch
nachgewiesen, sondern setzt sich aus den beiden Worten ,gel“ und ,ball* zusam-
men.

Im Englischen heil3t ,,Gel“ dabei Gel (Collins, Globalwérterbuch Englisch, 2001, S.
513), ,ball“ wird Ubersetzt mit Ball, Kugel, Knduel (a. a. O., S. 82).

Die Bedeutung von ,Gel* in der deutschen Sprache reicht von der Kurzform fur
Gelatine Uber ,gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lésung*“ bis zur
Bezeichnung fur einen ,gallertartigen Hygieneartikel* (Duden, Deutsches Univer-



salworterbuch, 4. Aufl.). Der ,Ball“ wird definiert als ,kugelférmiger, gewdhnlich mit
Luft gefullter (elastischer) Gegenstand, der als Spielzeug oder Sportgerat verwen-
det wird"“. Daneben gibt es die zweite Bedeutung als Tanzveranstaltung (a. a. O.),
die aber angesichts des Warenverzeichnisses nicht in Betracht kommt.

Die Unterscheidungskraft ist dabei — wie oben festgestellt — im Hinblick auf die
angemeldeten Waren und/ oder Dienstleistungen zu beurteilen.

Im vorliegenden Fall ist der Begriff GELBALL nur flr eine bestimmte Art von
Schreibgeraten, namlich solche, die eine gelartige Tinte enthalten und eine Kugel
(=Ball) in der Schreibspitze besitzen, beschreibend. Bei den ubrigen - eintragbaren
— Waren ist GELBALL nicht beschreibend, da sie entweder aufgrund ihrer
technischen Konstruktion nicht mit einer Kugel versehen, oder aufgrund ihrer
stofflichen Beschaffenheit nicht mit einer gelartigen Flussigkeit ausgerustet sind.
Das angesprochene Publikum, das aus dem umfangreichen Sortiment der Stifte
bereits Bezeichnungen wie ,Rollerball, ,uni-ball*, ,Powerball* (www.viking.de),
.topball“ (z. B. im Buroartikelkatalog von buroplus) oder ,Ballpointfeder*
(www.garrett-specialities.com) kennt, und mit — mit Geltinte geftllten — Schreibwa-
ren unter der Bezeichnung ,“Gelroller®, Gelstift*, ,Gelschreiber” (z. B. Buroartikel-
katalog von officediscount) vertraut ist, ist an die Kombination der unterschiedli-
chen Elemente ,gel* und ,ball“ in diesem Warensegment gewohnt. Bei den mit
.ball* beschriebenen Schreibgeraten handelt es sich dabei jeweils um solche, die
technisch mit einer Kugel ausgestattet sind (z. B. der Pentel Superball, ,...die pra-
zise Wolframkarbid-Stahlkugel garantiert ein sanftes Schreiben ..." oder der Top-
ball 857 von Schneider, ,,mit stabiler Metallspitze und Hartmetallkugel”), die die
Schreibflissigkeit verteilt, so dass ein bestimmtes Schreibgefihl erzeugt wird. Die
angesprochenen Verkehrskreise werden im Hinblick auf die belegte Verwendung
von ,gel“ und ,ball“ daher in Bezug auf Schreibgeréate nur solche, namlich Kugel-
schreiber, Kugelschreiberminen, Tintenkugelschreiber, Fllfederhalter, mechani-
sche Stifte, Textmarker und Highlighter, unter dem Begriff GELBALL verstehen,
die technisch mit einer Kugel ausgestattet und mit einer gelartigen Flussigkeit ge-
fullt sind.

Der Einwand der Anmelderin, dass die betroffenen deutschen Verkehrskreise in
der streitigen Bezeichnung eher einen mit Gel gefullten Ball denn einen Stift se-
hen, und daraus auf Mehrdeutigkeit schlie3t, tragt allerdings nicht. Die Frage der



Mehrdeutigkeit ist ndmlich ebenfalls — wie derjenige der Unterscheidungskraft ins-
gesamt — im Hinblick auf die angemeldeten Waren zu prifen (Ingerl/ Rohnke, a.
a.0., 8 8 Rn. 135; Strobele/Hacker, a.a.0., 8 8 Rn. 75; BGH GRUR 2000, 882 —
Bicher fUr eine bessere Welt). Ein Kontextbezug fehlt hier vollig. Mit Gel gefillte
Balle, die im medizinischen Bereich oder auf dem Sportsektor verwendet werden,
gehoren nicht zu den hier angemeldeten Waren der Klasse 16, so dass der zu-
sammengesetzte Begriff in diesem Zusammenhang auch nicht interpretationsbe-
durftig sein kann.

2. Ein Freihaltebedirfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bei den Waren
Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-,
Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster
ebenfalls nicht, da das angemeldete Zeichen GELBALL fir sie nicht beschreibend
ist, da es nicht lediglich aus Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Art und
Beschaffenheit der Ware dienen bzw. dienen kénnen. Es mufd daher auch keiner
Monopolisierung des Zeichens entgegengetreten werden, so dass insoweit eben-
falls Eintragungsfahigkeit besteht.

Grabrucker Baumgartner Dr. Mittenberger-Huber
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