BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 48/14 Verkiindet am
16. April 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2012 008 892
(hier: Loschungsverfahren S 32/13 Ldsch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 16. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Loschungsantragstellerin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 12. November 2012 angemeldete Wortmarke

Unigenial

ist am 22. November 2012 fiir die Waren der Klasse 19

Baumaterial (nicht aus Metall); Bauplatten (nicht aus Metall);
Dachbelage (nicht aus Metall); Dachschiefer und Fassadenschie-
fer; Mauerverkleidungsteile (nicht aus Metall); Plattenbeschlage
(nicht aus Metall); Dachschindeln; Wandverkleidungsteile (nicht

aus Metall)

unter der Nummer 30 2012 008 892 in das beim Deutschen Patent- und Marken-

amt gefuihrte Markenregister eingetragen worden.



Am 23. Januar 2013 hat die Loschungsantragstellerin gestutzt auf 8 50 Abs. 1
I. V. m. 8 8 MarkenG die Loschung der Marke beantragt. Die aus den fir sich ge-
sehen schutzunfahigen Bestandteilen ,uni“ und ,genial“ gebildete Wortverbindung
bedeute ,einfach/einzig genial“ und erschépfe sich damit in einer sprachiblichen

Sachangabe oder Anpreisung.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den L6-
schungsantrag mit Beschluss vom 7. Januar 2014 zuriickgewiesen.

Die angegriffene Marke sei keinem der geltend gemachten Schutzhindernisse
ausgesetzt. Die Bezeichnung ,Unigenial® sei nicht geeignet, Eigenschaften der
eingetragenen Waren anzugeben. Selbst der Bestandteil ,genial“, der ,lberra-
gend, groRartig“ bedeute, gebe keine konkreten Eigenschaften von Baumaterialen
oder von anderen eingetragenen Waren an. Die Marke in der mal3geblichen Ver-
bindung werde ferner nicht als ein blof3es Werbeschlagwort wahrgenommen, da
dem Gesamtbegriff kein klarer Bedeutungsgehalt zukomme. Die Bezeichnung
werde nicht im Sinn von ,einfach genial“, sondern in der Bedeutung ,einheitlich

genial® verstanden.

Hiergegen hat die Loschungsantragstellerin Beschwerde erhoben.

Die auch bereits zum Eintragungszeitpunkt vorliegenden Schutzhindernisse nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. 8 50 MarkenG rechtfertigten die L6-
schung der angegriffenen Marke. Der lediglich anpreisende Gehalt der angegriffe-
nen Marke im Sinn von ,einfach/einzig genial* ergebe sich ohne weiteres aus der
lexikalischen Bedeutung ,einzig, nur einmal vorhanden® des Wortbestandteils
,2uni“. Die Kombination des sachbeschreibenden Bestandteils ,genial® mit dem
ebenfalls schutzunfahigen Wort ,Uni-“ verfiige Uber keinen anderen Inhalt als die
Summe ihrer Bestandteile. Diese Auffassung werde dadurch bestatigt, dass eine
Mitbewerberin, bei der der Markeninhaber bis 2008 als Geschéaftsfuhrer tatig war,
in einer Stellungnahme vom Februar 2013 erklart hat, den in ihren Werbeanzeigen
genutzten Ausdruck ,Unigenial” in der Bedeutung ,einfach genial” verstanden wis-

sen zu wollen.



Auf den Ladungszusatz vom 2. Marz 2015, in dem der Senat die Beteiligten Uber
seine vorlaufige Bewertung des Sach- und Streitstands informiert hat, hat die An-
tragstellerin zudem ausgefuhrt, die angegriffene Marke greife lediglich den im
Jahr 2003 durch die Loschungsantragstellerin eingefuihrten und vor der Anmel-
dung der angegriffenen Marke als Fachbegriff etablierten Begriff ,Universal-De-
ckung“ bzw. ,Uni auf, die eine in drei verschiedenen Positionen verlegbare Stein-

bzw. Plattenform bei Schiefermaterial benenne.

Die Loschungsantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 7. Januar 2014 auf-
zuheben und die angegriffene Marke 30 2012 008 892 aus dem
Markenregister zu l6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach Auffassung des Markeninhabers hat die Markenabteilung den Ldschungs-
antrag zu Recht zurtickgewiesen. Die angegriffene Marke verfige nicht Gber einen
ohne weiteres erkennbaren beschreibenden oder werbenden Bedeutungsgehalt.
Fur die im Beschwerdeverfahren behauptete sachliche Bedeutung des Wortbe-

standteils ,Uni-, im Sinn von ,Universal-Deckung“ bestiinden keine Anhaltspunkte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, auf die Schriftsdtze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des DPMA
hat den Antrag auf Léschung der angegriffenen Marke zu Recht zurlickgewiesen.
Die angegriffene Marke ist nicht entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG
I. V. m. 8 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG eingetragen worden.

Eine Marke wird nach 8§ 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen
Nichtigkeit u. a. geléscht, wenn sie bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung
entgegen 8 8 MarkenG eingetragen worden ist (vgl. BGH GRUR 2013, 1143
Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook)
und wenn bei den Schutzhinderungstatbestanden gemall § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9
MarkenG das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung tber den

Antrag auf L6schung besteht.

1. Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durfen Zeichen nicht eingetragen werden bzw.
sind diese auf Antrag zu l6schen, wenn sie zu den vorstehend genannten mali3-
geblichen Zeitpunkten ausschlief3lich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die
im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen
Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
dienen kdnnen. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1
Buchst. ¢ Markenrichtlinie Gbereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass samtliche Zeichen oder An-
gaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei ver-
wendet werden kénnen. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder An-
gaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden.
Entscheidendes Kriterium fir den Ausschluss der Eintragung bzw. Léschung ist
die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH
GRUR 1999, 723, Rn.25, 30 -Chiemsee; GRUR 2004, 146,
Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Fur die Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug
auf die Schutzfahigkeit, hier konkret die Eignung der angegriffenen Bezeichnung
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als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verstdndnis des Handels
und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandi-
gen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Produkte als maRRgebliche Ver-
kehrskreise abzustellen (vgl. EuUGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH
GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord, BGH GRUR 2008, 900,
Rn. 18 - SPA Il; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook). Unerheblich ist dabei, ob
die Marke bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. Strobele/Ha-
cker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 370). Sie muss auch nicht festen grammatikali-
schen Regeln oder korrektem Sprachstil entsprechen (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 495). Erforderlich ist jedoch, dass der beschreibende Aus-
sagegehalt einer Angabe so deutlich und unmissverstandlich hervortritt, dass
diese ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfullen kann (vgl. Strobele/Ha-
cker, MarkenG, 11. Aufl., a. a. O.).

Unabhangig davon, ob der Begriff ,genial® im vorliegenden Warenzusammenhang
mit ,Baumaterialien® Uberhaupt als beschreibende Angabe —und nicht nur als
Werbeschlagwort — dienen kann, steht jedenfalls die Kombination mit dem Prafix
,Uni-“ einem warenbeschreibenden Verstandnis entgegen. Der Wortbestandteil
,genial“ kann nicht nur personenbezogen im Sinne von ,uberragend begabt®
i. S. v. ,Genie besitzend“ aufgefasst werden. Er wird auch in einem sachbezoge-
nen Zusammenhang im Sinne von ,Uberragend, groRartig“ begriffen (vgl. DUDEN,
Das grofRe Wérterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., S. 1457). In der Verwen-
dung als Prafix bedeutet der Wortbestandteil ,uni-“ — wie die Léschungsantrag-
stellerin ausfuhrt — ,einzig, nur einmal vorhanden, einheitlich® (siehe dtv Etymologi-
sches Worterbuch des Deutschen, 1999, S. 1486, und DUDEN, Das grole Wor-
terbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., S. 4111). Er ist vom lateinischen (Zahl-)
Wort unus (= einer, ein Einziger) abgeleitet und enthalt wie entsprechende ,Zahl"-
Wortbestandteile ,bi-*, ,tri-“, ,multi-“ — insbesondere in Verbindung mit Adjektiven
oder Substantiven lateinischer Herkunft — eine Mengenangabe, die das Vorliegen
,nur einer Einheit oder Erscheinungsform® ausdruckt. In dieser Sinnrichtung als

Mengenangabe ist auch die lexikalische Gleichsetzung der Begriffe ,uni“ und ,ein-



zig“ zu verstehen. Dagegen umfasst ,uni“ nicht auch die weiteren Bedeutungen im
Sinne von ,unvergleichlich, einzigartig®. In der genannten Funktion und Bedeutung
vermag das Prafix ,Uni-“ keine nahe liegende Bestimmung des Begriffs ,genial®,
der einer mengenmaRigen Einordnung nicht zuganglich ist, zu leisten. Die von der
Loschungsantragstellerin angenommenen Wortbedeutungen ,nur genial® oder
,einfach genial sind der Bezeichnung ,Unigenial“ nicht, jedenfalls nicht ohne eine
gewisse sprachregelwidrige Umdeutung des Wortbestandteils ,Uni-“ zu entneh-

men, die einer markenrechtlichen Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden darf.

Nachdem fur die Bewertung der Schutzfahigkeit einer angemeldeten oder einge-
tragenen Marke, wie ausgefuhrt, auf das Verkehrsverstandnis abzustellen ist, ist
von vornherein unerheblich, ob die Mitbewerberin, bei der der Markeninhaber bis
2008 beschaftigt gewesen sein soll, auf eine Abmahnung der Loschungsantrag-
stellerin im Jahr 2013 mitgeteilt hat, dass sie den in einer Werbeanzeige verwen-
deten Ausdruck ,Unigenial“ ebenfalls in der Bedeutung ,einfach genial“ verstanden
wissen wollte. Die Werbeanzeige als solche, die gegebenenfalls als Ausdruck des
Verkehrsverstandnisses gewertet werden kann, lasst dieses Verstandnis jeden-
falls nicht zu, sondern weist ersichtlich auf eine Verwendung als Produktkennzei-
chen hin (vgl. z.B. den im Schriftsatz der L&éschungsantragstellerin vom
27. Januar 2014 wiedergegebenen Anzeigentext: ,Unigenial ergibt ein formscho-

nes und harmonisches Deckbild®).

Das im Beschwerdeverfahren geltend gemachte weitere Vorbringen der LO-
schungsantragstellerin, der Wortbestandteil ,Uni-“ weise als eine unter den ange-
sprochenen Fachkreisen gelaufige Kurzform des Begriffs ,Universalabdeckung®
auf eine variabel einsetzbare Schieferform hin, tragt die Feststellung des Schutz-
hindernisses zu den malRgebenden Zeitpunkten ebenfalls nicht.

Auf der Grundlage des allgemeinen Sprachgebrauchs ist der Ausdruck ,Uni“ in
Alleinstellung in anderer Weise besetzt (vgl. Duden-online: einfarbig, nicht ge-
mustert; einheitlicher Farbton; Kurzform fir Universitat) und wird daher nicht als

Verkurzung des Worts ,Universal, geschweige denn von ,Universal-Deckung”



verstanden. Die von der Loschungsantragstellerin in der mundlichen Verhandlung
vorgelegten funf an die Loschungsantragstellerin gerichteten Bestellschreiben aus
dem Jahr 2012, die die Angaben ,uni‘/“Uni“ oder ,uni.“/,Uni.“ in Artikelbezeichnun-
gen wie etwa ,RAT Schiefer Bogen 30x30 uni. 150 InterSin gel.“ enthalten, sind
nicht geeignet, eine branchenspezifische Entwicklung, die das allgemeine Be-
griffsverstandnis verdrangt, aufzuzeigen und bieten auch keinen Anlass fir weitere
Ermittlungen durch den Senat. Die Verwendung dieser Angaben lediglich in Arti-
kelbezeichnungen lasst bereits fraglich erscheinen, ob es sich dabei tberhaupt um
eine Verwendung als Sachangabe handelt. Unabhangig davon lassen die vorge-
legten, an die Loschungsantragstellerin gerichteten Bestellschreiben nicht im An-
satz auf ein allgemeines Verstandnis schlie3en, weil diese Artikelbezeichnungen
auf die Loschungsantragstellerin selbst zuriickgehen. Selbst wenn die Bezeich-
nung ,Uni“ fur sich bereits zum Anmeldungszeitpunkt in der von der Loschungs-
antragstellerin geltend gemachten Bedeutung ,Universal® bzw. ,Universal-De-
ckung“ verstanden worden ware, ergibt sich daraus zudem nicht, dass ihr diese
Bedeutung auch als Bestandteil der hier angegriffenen Wortverbindung ,,Unigenial®
zugeordnet wird. Nachdem eine derartige Wortbildung aus dem Substantiv — bzw.

auch als selbstandiges Adjektiv — ,Uni“ und nachgestellter Anpreisung ,genial”
nicht gangigen syntaktischen Mustern entspricht und sich auch dem Ublichen Sinn
des Bestandteils ,Uni-“ im Sinn eines Prafixes in der Bedeutung von ,ein-“ (vgl.
etwa uniform, unitar, unidirektional) entzieht, liegt ein derartiges Verstandnis je-
denfalls in der konkreten Wortverbindung fern. Bei dieser Sachlage kann letztlich
dahinstehen, ob einer derartigen Begriffsbildung angesichts ihrer sprachlichen Ei-
genart nicht ohnehin die Eignung zur beschreibenden Verwendung abzusprechen

ware.

2. Auch das Vorliegen des Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft
nach § 8 Abs. Nr. 1 MarkenG kann zu den mafgeblichen Zeitpunkten nicht mit
hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Soweit es um fehlende Unterschei-
dungskraft unter dem Aspekt einer beschreibenden Angabe geht, kann auf die

vorstehenden Ausfuhrungen zum Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG



verwiesen werden. Zwar stellt die Bezeichnung ,genial” ein Ubliches Werbe-
schlagwort mit der Bedeutung ,Uberragend, grofartig® dar, dem regelmafRig im
Zusammenhang mit verschiedenen Waren und Dienstleistungen keine Unterschei-
dungskraft zukommen wird. Wegen des vorangestellten Bestandteils ,Uni-“ ist
aber auch insoweit eine andere Beurteilung geboten. Weder fir ein unmittelbares
Verstandnis im Sinne von ,einfach groRartig® noch fur ein — zumal bereits zum
Anmeldungszeitpunkt gegebenes — nahe liegendes Verstandnis in der Bedeutung
,2Universalabdeckung groRartig“ bestehen ausreichende Anzeichen. Bei einem
moglichen Verstandnis der angegriffenen Bezeichnung von ,einheitlich genial*
oder auch ,einzig genial“ erschlief3t sich ein rein werbemafiges, produktanprei-
sendes Verstandnis nicht ohne weiteres. Bei einem solchen Verstandnis ist ein
gewisser phantasievoller Mindestiiberschuss vorhanden, der der angegriffenen

Marke das erforderliche Mindestmal? an Unterscheidungskraft verleiht.

Fur eine Kostenentscheidung, die vom Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine ei-

genen Kosten tragt, abweicht, bestand kein Anlass, 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine
Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung zu entscheiden (8 83 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (8§ 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage des Vorliegens der Loschungs-
grinde auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH
malfdgeblichen Kriterien beurteilt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,
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. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der FUhrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-

lich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kriener Schmid

Hu



