BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 95/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 09 183.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Dezember 2010 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Kirschneck

sowie des Richters Schell

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 7 vom 11. Februar 2008
und vom 29. Mai 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung darin

fur die Waren und Dienstleistungen

LAntriebswellen (ausgenommen fiur Landfahrzeuge); Bohrer fir
den Bergbau; Bohrkopfe als Maschinenteile; Bohrkronen;
Fuhrungsbahnen fir Maschinen; Gestelle fir Maschinen; Guss-
formen als Maschinenteile; Meil3el fur Maschinen; Pflugschare;
Siebe und Siebkdrbe (Maschinen oder Maschinenteile); Statoren
(Maschinenteile); Harten von Metallen; MetallgieRen; Schmie-
dearbeiten; Schweil3en; Sortierung von Miull; Verbrennung von
Mull und Abfall; Vernichtung von Mull und Abfall; Walzen®

zuruckgewiesen worden ist.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

CutMetall

als Kennzeichnung fur die nachfolgend aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen
der Klassen 7, 8, 37 und 40



.Maschinen und Maschinenteile fur die Metall, Holz, Kunststoff
und Papier verarbeitende Industrie; Antriebswellen (ausge-
nommen fur Landfahrzeuge); Bohrer fir den Bergbau; Bohrkopfe
als Maschinenteile; Bohrkronen; Brechwerke (Maschinen); Fih-
rungsbahnen fur Maschinen; Gestelle fir Maschinen; Gussformen
als Maschinenteile; Hackslermesser; Hammer (Maschinenteile);
Klingen (Maschinenteile); M&ahmaschinenmesser; Meil3el fir
Maschinen; Messer (Maschinenteile); Maschinenmesser fur die
Papier erzeugende und verarbeitende Industrie, namlich Plan-
schneidemesser, Dreischneidemesser, Trimmermesser, Quer-
schneidemesser fur Papier, Karton und Wellpappe, Messer fur
Verpackungsmaschinen, Messer fur Schulheftstralen; Maschi-
nenmesser fur die Holz verarbeitende Industrie, namlich Ho-
belmesser, Blanketts, Furniermesser, Zerspanermesser, Hack-
messer, Spaltmesser; Maschinenmesser fir die Metall ver-
arbeitende Industrie, namlich Tafelscherenmesser, Knuppel-
messer, Brammenmesser, Profilscherenmesser, Schrottscheren-
messer, Abkantwerkzeuge, Shreddermesser; Maschinenmesser
fur die Kunststoff verarbeitende und Recyclingindustrie, namlich
Recyclingmesser, Rotormesser, Rotorscheren, Statormesser,
Folienschneidemesser, Shreddermesser, Granuliermesser; Mes-
serhalter (Maschinenteile); maschinelle Mdullzerkleinerer; Pflug-
schare; Sageblatter (Maschinenteile); Siebe und Siebkoérbe
(Maschinen oder Maschinenteile); Statoren (Maschinenteile);
Zerkleinerungsmaschinen fur gewerbliche Zwecke; Verschleil3teile
fur Zerkleinerungsmaschinen; Messer und Klingen fur hand-
betatigte Werkzeuge; Handwerkzeuge; Materialbearbeitung;
Abfallverarbeitung (Umwandlung); Harten von Metallen; Laser-
gravuren; Metallbearbeitung; Metallgiel3en; Mull- und Abfall-
recycling, Sagen; Schleifen; Schmiedearbeiten; Schweil3en;

Sortierung von Mull; Verbrennung von Miull und Abfall; Ver-



nichtung von Mull und Abfall; Walzen; Scharfen und Schleifen von
Maschinenmessern; Nachscharfen und Nachschleifen von

Maschinenmessern®.

Die Markenstelle fur Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit zwei Beschlissen zuriickgewiesen, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist. Zur Begriindung wurde ausgefiihrt, bei der
angemeldeten Marke handle es sich um eine fur den Verkehr ohne Weiteres
verstandliche Wortzusammenfliigung aus zwei Begriffen, die beide in der
inlandischen Fach- und Werbesprache gebrauchlich seien. Der Gesamtbegriff
,CutMetall* werde vom angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen als blo3e Beschaffenheits- sowie als
Bestimmungsangabe, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst.
Damit fehle der Anmeldemarke die erforderliche Unterscheidungskraft i. S.v. 8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle richtet sich die Beschwerde des

Anmelders, ohne dabei jedoch erneut zur Sache Stellung zu nehmen.

Der Beschwerdefihrer beantragt sinngeman,
die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 7 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 und

vom 29. Mai 2009 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nur teilweise begrindet.



1. Der beantragten Eintragung der Marke steht hinsichtlich der nicht im Tenor
genannten Waren und Dienstleistungen bereits das Schutzhindernis nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung
einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fir
den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EUGH
GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 — Standbeutel). Die Eintragung als Marke kommt
nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfillen kann (vgl.
EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 — Arsenal Football Club; BGH MarkenR
2006, 395, 397, Rdn. 18 — FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall,
widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine
Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der
Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008,
608, 610, Rdn. 59 — EUROHYPO).

Mit den verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen werden vor
allem Fachkreise aus den Bereichen Maschinenbau sowie Metallverarbeitung und
-entsorgung angesprochen.

Die angemeldete Wortkombination besteht aus einer Verbindung des englischen
Verbs ,Cut” (to cut = ,schneiden, sagen, abspanen, schleifen, zerspanen, frasen®,
vgl. Schmitt — Fachworterbuch Technik und angewandte Wissenschaften,
Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 2004; sowie unter LEO, English-German Dictionary,
http://dict.leo.org) mit dem deutschsprachigen Begriff ,Metall”. Entscheidend fur
die Frage der Eintragbarkeit eines Wortzeichens ist jedoch nicht der Begriffsgehalt
seiner einzelnen Bestandteile, vielmehr ist fur die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft maRRgeblich auf das Markenwort in seiner Gesamtheit abzustellen
(vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn.28 — SAT.2). Dabei ist zu be-

ricksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise Kennzeichen erfah-


http://dict.leo.org)

rungsgeman so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentreten und sie keiner ndheren
analysierenden Betrachtung unterziehen. Deshalb werden selbst neue und
moglicherweise sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer unmittelbar
verstandlichen Sachaussage nur als solche aufgefasst und nicht (zumindest auch)
als betriebskennzeichnender Hinweis. Aus diesem Grund verlangt die Recht-
sprechung, dass zwischen dem angemeldeten Gesamtbegriff und der blof3en
Summe seiner produktbeschreibenden Einzelbestandteile ein merklicher Un-
terschied bestehen muss (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60, Rdn.24 -
Companyline). Nur dann ist es den angesprochenen Verbrauchern maéglich, dem
fraglichen Wortzeichen ohne besondere Aufmerksamkeit oder eine intensiv
vergleichende Betrachtungsweise einen betrieblichen Herkunftshinweis zu ent-

nehmen.

Der Anmeldemarke lasst sich nach den allgemeinen Sprachregeln der Aus-
sagegehalt ,schneiden, sdgen, abspanen, schleifen, zerspanen, frasen von Metall*
zuordnen. Das hier angesprochene Fachpublikum wird dieser Aussage im
Zusammenhang mit den fraglichen Waren einen unzweideutigen Sachhinweis auf
den Bestimmungszweck und die Eignung der zuriickgewiesenen Waren ent-
nehmen bzw. im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen, dass diese auf
entsprechende Bearbeitungsvorgdnge ausgerichtet sind. Das Markenwort
.,CutMetall* geht damit nicht Uber die bloRe Zusammenfliigung seiner be-
schreibender Einzelbestandteile hinaus und besitzt auch in seiner Gesamtheit
einen unmittelbar verstandlichen, produktbeschreibenden Bedeutungsgehalt (vgl.
hierzu EuUGH GRUR 2008, 608, Rdn. 45 — EUROHYPO). Fur den Verkehr benennt
der Begriff ,CutMetall* schlicht die Beschaffenheit bzw. den Bestimmungszweck
der fraglichen Waren sowie die spezifische Ausrichtung der betreffenden
Dienstleistungen, wie dies bereits die Markenstelle in den angefochtenen
Beschlissen ausgefuhrt hat. Die Beschaffenheitsangabe bezieht sich dabei auf
eine spezielle Eignung der zuriickgewiesenen Waren, da etwa Werkzeuge und
Maschinen fir die Materialbearbeitung, wie Séageblatter, Klingen, Hochleis-

tungsmaschinenmesser, Furniermesser, Hackmesser, Spaltmesser oder Ma-



schinenmesser eine mdglichst hohe Schnitthaltigkeit bzw. einen hohen
Widerstandswert aufweisen mussen. Dies gilt fur die Metallverarbeitung ebenso
wie fur die Holz-, Kunststoff- und Papier verarbeitende Industrie. Eine hohe
Abrasionsresistenz stellt bei der Materialbearbeitung die Voraussetzung fur
optimierte Schnittergebnisse und madglichst (arbeits-)zeitsparende Bearbeitungs-
vorgange dar. Je hoher der Widerstandswert der fraglichen Produkte gegen
Abnutzung durch mechanische, thermische und chemische Einflisse ist, desto
langer ist auch die Standzeit der Verschlei3teile, was fur die Verarbei-
tungsbetriebe geringere Wartungs- und Nachristkosten zur Folge hat. In diesem
Sinne hebt der Sachhinweis ,CutMetall* flr die angesprochenen Verkehrskreise
die entsprechende Tauglichkeit der fraglichen Waren hervor. Hinsichtlich der
zurickgewiesenen Dienstleistungen ist festzuhalten, dass diese speziell auf das
Bearbeiten, d. h. schneiden, sdgen, abspanen, schleifen, zerspanen, frisen oder
lasergravieren von Metall ausgerichtet sein kénnen, sowie auf das Sagen,
Schleifen oder Schneiden von Metallschrott, der dann entsprechend volu-
menreduziert entsorgt oder dem Recycling-Kreislauf zugefuhrt werden kann. Die
Dienstleistungen (Nach-)Scharfen und (Nach-)Schleifen von Maschinenmessern
kénnen auf entsprechende, zur Metallbearbeitung bestimmte Maschinenmesser

bezogen sein.

Angesichts des unmissverstandlichen, produktbezogenen Sinngehalts der ange-
meldeten Marke ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise
den Gesamtbegriff ,CutMetall* nur als Beschaffenheits- bzw. als Bestimmungs-
angabe der fraglichen Produkte sowie als Sachhinweis auf die spezifische
Ausrichtung der betreffenden Dienstleistungen auffassen werden, nicht jedoch als
unternehmensbezogenen Herkunftshinweis. Der beteiligte Verkehr wird dabei
auch weder der Zweisprachigkeit der Marke noch ihrer grammatikalisch inkor-
rekten Schreibweise mit einem Binnenversal eine betriebskennzeichnende
Eigentimlichkeit bzw. Wirkung zuordnen. Beide Gestaltungselemente ent-
sprechen der gangigen Werbepraxis, durch die der Sinngehalt einer Wort-



verbindung fur das Publikum besonders schnell erfassbar hervorgehoben werden

soll.

Im Hinblick auf die vorhandene Mehrdeutigkeit der Anmeldemarke ist darauf
hinzuweisen, dass der Begriff ,CutMetall* fir den Verkehr in jedem Fall als
sachbezogene Aussage verstandlich bleibt und ein Wortzeichen nach der
hochstrichterlichen Rechtsprechung bereits dann von der Eintragung ausge-
schlossen ist, wenn es —wie hier — in einer von mehreren Bedeutungen eine
Aussage mit produktbeschreibendem Charakter aufweist (vgl. dazu Strobele in
Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 93 m. w. N.).

Der angemeldeten Marke fehlt somit fur die nicht im Tenor genannten Waren und
Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Bei dieser Sachlage widerspricht
es dem im Rahmen des 88 ADbs.2 Nr.1 MarkenG zu berucksichtigenden
Allgemeininteresse, die Marke der ungehinderten Verwendung durch die All-
gemeinheit dauerhaft zu entziehen. Ob sie dartber hinaus auch als eine im
Allgemeininteresse freizuhaltende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, lasst der Senat dahingestellt.

2. Eine andere Beurteilung ergibt sich jedoch hinsichtlich der im Tenor genannten
Waren und Dienstleistungen. Insoweit weist das Zeichen weder einen unmittelbar
beschreibenden Bedeutungsgehalt auf noch bezieht sich das Markenwort
.CutMetall® auf Umstande, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den
fraglichen Produkten und Leistungen hergestellt wird. Auch sonst sind keine
Anhaltspunkte dafir feststellbar, dass die angesprochenen Verbraucher dem
Wortzeichen ,CutMetall” keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung
zuordnen werden. Vielmehr ist die angemeldete Marke vor dem dargestellten
Hintergrund als hinreichend unterscheidungskréaftig zu werten, um bei einer
brancheniblichen Verwendung vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis
I. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden werden zu kénnen (vgl. hierzu EuGH
GRUR 2004, 674, 678, Rdn. 99 — Postkantoor; BGH GRUR 2002, 64, 65 —



INDIVIDUELLE). Mangels Eignung zur Merkmalsbeschreibung dienen zu kénnen,
scheidet auch ein schutzwirdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwend-
barkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Andere Schutzhindernisse nach § 8
Abs. 2 MarkenG sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Somit waren die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle hinsichtlich der im
Tenor genannten Waren und Dienstleistungen aufzuheben und die weitergehende
Beschwerde zuriickzuweisen. Nachdem das Bundespatentgericht Gber Beschwer-
den in Markensachen grundsatzlich ohne muindliche Verhandlung entscheidet
(8 69 MarkenG) und im vorliegenden Fall eine mindliche Verhandlung weder von
der Beschwerdefuhrerin beantragt wurde noch nach Wertung des Senats
sachdienlich gewesen wére, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren
ergehen. Das Bundespatentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten,
den Verfahrensbeteiligten AuRerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten
Entscheidungstermin im Vorfeld mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 —
Ceco). Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehors gebietet es lediglich,
Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und die eigene Auffassung zu den
entsprechenden Rechtsfragen darlegen sowie Antrage stellen zu kdnnen.
Nachdem die Beschwerde vom 1. Juli 2009 datiert, hatte die Anmelderin hierzu
hinreichend Gelegenheit (vgl. nochmals BGH, a. a. O. — Ceco).

Martens Kirschneck Schell
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