BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 11/04 Verkindet am
18. Mai 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 36 746.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 18. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Schwarz

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

SpeedCoat

zur Kennzeichnung der Waren:

"Maschinen zur Vakuumbeschichtung von Werkstiicken, insbe-
sondere von dreidimensionalen, im wesentlichen zylinderformigen
Werksticken aus organischen Werkstoffen mit verschlei3festen,
optisch wirkenden und/oder eine Gasbarriere aufweisenden
Schichten aus organischen, dielektrischen und/oder metallischen

Materialien".

Die Markenstelle fur Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebe-
durfnisses mit der Begrindung zuriickgewiesen, das Zeichen bestehe lediglich
aus der sprachiblich gebildeten Verbindung der zum englischen Grundwortschatz
gehdrenden Worter "speed” und "coat", die der Verkehr als unmittelbar beschrei-

benden Sachhinweis auf Produkte zur "Schnell-Beschichtung" verstehe.

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, das an-
gemeldete Zeichen kdénne schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend wirken,

weil die angemeldete Wortkombination lexikalisch nicht nachweisbar sei. Im Ubri-



gen komme jedem Wort flr sich gesehen ein mehrdeutiger Sinngehalt zu. Fur die
beanspruchten Waren sei der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt irrele-
vant, da durch die Wortkombination allenfalls ein Arbeitsergebnis, nicht aber eine

Eigenschaft der Waren zum Ausdruck gebracht werde.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Auch nach Auffassung des Senates
scheitert eine Eintragung der angemeldeten Wortmarke sowohl an der nach 8§ 8
Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderlichen, aber fehlenden Unterscheidungskraft bzw.

einem nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehenden Freihaltebedurfnis.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dal3 die Anmeldung eine
sprachubliche Wortschdpfung der englischen Sprache darstellt, die ins Deutsche
mit dem Wort "Schnellbeschichtung” zu Ubersetzen ist. Denn das Wort "speed"
bedeutet im Englischen soviel wie "Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Eile" (vgl Du-
den Oxford, Gro3worterbuch,2. Aufl 1999, S 1552). Auch das Wort "coat" laf3t sich
lexikalisch im Sinne von "Beschichtung, Uberzug" nachweisen (vgl LEO Internet
Dictionary).

Im Ubrigen wird der voranstehende Markenbestandteil "Speed"” im englischen
gerne als Suffix verwendet, um auf ein gesteigertes Tempo hinzuweisen. Als Bei-
spiele seien die Begriffe "speedboat” fur Schnell- bzw. Rennboot, "speedcop” fir
den motorisierten Polizisten, "speedskater” flir den Eisschnellaufer und "speed-up”
fur die Produktionserhéhung genannt. Bei den zitierten Begriffen bezieht sich die
Temposteigerung auf den jeweils als Suffix benutzten Begriff. Dies ist jedoch nicht
zwingend, wie der Begriff "speedlathe” fur die Schnelldrehbank, also eine Dreh-

bank fur eine beschleunigte Herstellung von Drehteilen nahe legt.



Der zweite Markenbestandteil "Coat" wird im Englischen vornehmlich zur Bezeich-
nung von Anstrichen und Beschichtungen verwendet. In Verbindung mit einem
Préafix werden haufig die Eigenschaften der Beschichtung (gelcoat=Feinschicht,
glosscoat=Glanzschicht), deren Anwendung (topcoat=Uberzugsschicht) oder de-
ren Bestimmung (sandcoat=Schleifschicht) naher bezeichnet. Es kdénnen aber
auch Eigenschaften bei der Herstellung der Schicht wie z.B. beim Begriff "hotcoat"
angedeutet werden, wo ein Katalysator beim Auftrag eine Temperaturerhéhung
des Schichtmaterials bewirkt. Typische und vergleichbare Wortbildungen wéren
auch Begriffe wie "base coat = Babsislack”, "clear coat = Klarlack", "cover coat
= Uberzug", "first coat = Grundierung", "glaze coat = Glasurschicht", "protective

coat = Schutzanstrich" usw. (sémtliche Beispiele nach LEO aaO).

Die angemeldete Wortkombination findet sich allerdings nicht in den einschlagigen
Nachschlagewerken. Dies begriindet jedoch noch nicht die Schutzfahigkeit eines
Wortes IS des Markengesetzes. Denn auch Wortneubildungen kénnen vom Mar-
kenschutz ausgenommen sein, wenn sie sprachuiblich gebildet sind und vom Ver-
kehr ohne weiteres im Warenkontext verstanden werden. Davon muf3 im vorlie-
genden Fall in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden, wie die
vorgenannten Sprachbeispiele zeigen. Bei den beanspruchten Maschinen zur
Vakuumbeschichtung von Werkstiicken handelt es sich im tbrigen um Anlagen,
deren Preissegment und Anwendungsbereich den durchschnittlichen Endverbrau-
cher als Abnehmer ausschliel3en. Unter die von der Marke erfassten Waren fallen
z.B. Maschinen fur das Aufbringen von Schichten mittels Aufdampfen, Kathoden-
zerstaubung (Sputter Deposition), chemischer Dampfabscheidung (CVD) u.a. Ent-
sprechende Maschinen werden beispielsweise in der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie fur die Veredelung der Oberflachen von z.B. PET-Flaschen, in der Elek-
troindustrie im Rahmen der Herstellung von Halbleiterbauelementen und in der
Werkzeugindustrie zur Beschichtung der Oberflachen fir eine bessere Entform-
barkeit der damit hergestellten Produkte oder der Steigerung der der Standzeit der
Werkzeuge selbst eingesetzt. Aber auch in der Forschung sind Maschinen zur

Vakuumbeschichtung von Werkstiicken verbreitet eingesetzt. Die Abnehmer der



beanspruchten Waren sind Firmen oder Institute, wobei diese wegen der hohen
Kosten und der Art der Gerate gegenuber den Herstellern solcher Maschinen von
akademisch gebildeten und/oder Fuhrungskréften vertreten werden. Bei diesen
Personenkreisen ist von uberdurchschnittlichen Englischkenntnissen auszugehen,
die Uber den englischen Grundwortschatz hinausreichen und auch englischstam-

mige Fachbegriffe Im Umfeld der Beschichtungstechnik umfassen.

Entgegen dem Vorbringen der Anmelderin ist die als Marke beanspruchte Wort-

kombination aber auch schon in ihrer Gesamtheit als Begriffsbildung nachweisbar.

Im Boots und Surfbrettbau wird der Begriff "speedcoat” bzw. "Speed Coat" fur eine
glatte, polierte Oberflache verwendet, welche bevorzugt eine geringe Adhasion fur
Wasser aufweist und ein schnelles Gleiten des Bootskdrpers oder des Surfbretts
im Wasser ermdglicht. Entsprechend wird von der Firma ... ein Epoxid

harz zur Einebnung von Oberflachen und als Laminatabschluss unter der Gat-
tungsbezeichnung Speedcoat vertrieben. Es kann gemaf den Angaben als "top-
coat" (oberste Schicht, Abschlussanstrich) oder "gelcoat" (Feinschicht) dienen. Ein
von der Firma S... unter dem Namen SPEEDCOAT MD60

COMPLIANT COATING vertriebenes Alkydharz weist auf eine schnelle Trocknung
des Materials und Uberfliissigmachen von Vorarbeiten hin.

Im Bereich der Beschichtungsmaschinen verwendet die Firma N... bereits

die Marke "Speed Coat", um Gerate mit hohen Auftragungsgeschwindigkeiten,
gesteigerter Produktionsgeschwindigkeit und schnellwechselbaren Modulen anzu-
bieten. Die Kombination der Wérter "Speed” und "Coat" steht hier fur die Bestim-
mung der Maschine, namlich schnell und mit hohem Durchsatz zu beschichten,
sowie eine verbesserte Flexibilitdt und Schnelligkeit in Bezug auf eine Umristung
der Maschine z.B. als Reaktion auf den Markt zu bieten. Exakt in diesem Sinne
verwendet auch die Markenanmelderin den Begriff "SpeedCoat" zur Beschreibung
der Beschaffenheit und Bestimmung einer Kathodenzerstaubungsanlage fir die

Beschichtung von Getrankeflaschen. In der Firmenschrift PRECISION vom



April 2004 wird auf Seite 6 in der Untertberschrift der Begriff "SpeedCoat" als
Synonym fUr ein schnelles Beschichtungsverfahren mit hohem Durchsatz erklart
("SpeedCoat means fast coating procedures at highest throughput).

Dal’ vor diesem Hintergrund die beanspruchte Wortkombination wesentliche Ei-
genschaften der beanspruchten Waren beschreibt, liegt damit fir den Senat auf
der Hand und ist von der Anmelderin in keiner Weise argumentativ und sachlich
ausgeraumt worden. In rechtlicher Hinsicht sei die Anmelderin lediglich noch auf
die neuere Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs hingewiesen (insbes.
Entsch. V. 12.2.2004 — C-265/00- Biomild), wo klar zum Ausdruck kommt, dass
die blof3e Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der be-
anspruchten Ware beschreibt, fir diese Merkmale selbst dann beschreibend
bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschdpfung handelt; die bloRRe Anein-
anderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewohnlichen Ande-
rung, insbes. syntaktischer oder semantischer Art kann namlich nur zu einer
Marke fihren, die ausschlie3lich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im Ver-
kehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen kdnnen
(EuGH aaO Rdnr.39). Dieser Auffassung hat sich Ubrigen auch bereits der
Bundesgerichtshof angeschlossen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 CityService).

Zusammenfassend kann mithin festgestellt werden, dass die Wortkombination
"SpeedCoat" von den angesprochenen Verkehrskreisen in Bezug auf die bean-
spruchten Waren als "schnell herstellbare Beschichtung" aufgefasst wird. Dies
stellt jedoch eine unmittelbar verstandliche Bezeichnung der Bestimmung dieser
Maschinen dar und unterliegt fur die angemeldeten Waren einem Freihaltebeduirf-
nis geman § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Als unmittelbar verstandliche Sachangabe bezlglich der Merkmale der von der
Marke erfassten Waren ist das Zeichen "SpeedCoat" schlie3lich auch nicht geeig-
net, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der Herkunft der Waren

aus einem bestimmten Unternehmen dienen zu konnen. Die angesprochenen



Verkehrskreise, wie gesagt hauptsachlich Fachleute der Abnehmer entsprechen-
der Anlagen, werden in der Marke kein Kennzeichen der Anmelderin, sondern
eine Eigenschaft der von dem Zeichen erfassten Waren sehen. Der Marke fehlt
somit auch jegliche Unterscheidungskraft i.S. des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Beschwerde konnte damit keinen Erfolg haben und war als unbegrindet zu-

riuckzuweisen.

Stoppel Schwarz-Angele Schwarz
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