BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 114/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 24 404.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel,

des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

ECOCuT

als Kennzeichnung fur die Waren ,Bohrer, Fraseinsatze und Schleifscheiben fur

von Hand und maschinell betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen®.

Die Markenstelle fur Klasse 7 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterschei-
dungskraft der Marke zuriickgewiesen mit der Begrindung, beachtliche Verkehrs-
kreise wirden in der sprachiublich gebildeten Bezeichnung keinen Hinweis auf ei-
nen Hersteller sehen, sondern nur eine glatt beschreibende Angabe dahingehend,
dass mit den Waren ein ,6konomischer bzw 6kologischer Schnitt, Stich* gemacht
werden konne. Das Zeichen sei auch nicht wegen der Doppeldeutigkeit von ,,6ko“,
fur das der Wortteil ECO stehe, schutzfahig, denn beim Bohren und Schleifen
spielten beide Gesichtspunkte, namlich sowohl die 6kologische wie auch die 6ko-
nomische Arbeitsweise eine nicht nur unwesentliche Rolle. So fuhre ein geringer
Widerstand zur Energie- und Kosteneinsprung; ein exaktes Arbeiten lasse weni-
ger Abfall entstehen und sei damit kostenguinstig. Die grafische Ausgestaltung sei
nur untergeordnet und kénne den tberwiegend beschreibenden Anteil der Marke

nicht ausgleichen.



Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren
auf Eintragung weiter. Sie stellt die doppelte Bedeutung von ECO im Sinne von
,Okonomie* und ,Okologie“ nicht in Abrede, meint aber, dass sich diese Begriffe
aus der Sicht des Verbrauchers haufig ausschléssen. So seien zB 6kologische
Lebensmittel mitunter besonders teuer, also keineswegs dkonomisch. Zudem sei
der konkrete Bedeutungsinhalt beider Begriffe unklar. Zuletzt belege die Eintra-

gung einer Gemeinschaftsmarke ,ECO" deren Schutzfahigkeit.

Die zulassige Beschwerde (8 164 Abs 5 MarkenG) ist nicht begrindet, denn der
begehrten Eintragung in das Markenregister steht sowohl das Eintragungshinder-
nis der fehlenden Unterscheidungskraft wie der beschreibenden freihaltungsbe-
durftigen Angabe entgegen (8§ 8 Abs 2 Nr 1 u. 2 MarkenG).

Das Markenwort "ECOCUT" ist, wie die Markenstelle (iberzeugend dargelegt hat,
nicht nur sprachublich aus den Einzelwdrtern "ECO" und "CUT" gebildet, sondern
weist auch in seiner Zusammensetzung in Bezug auf die beanspruchten Waren
einen Bedeutungsgehalt auf, der sich dem Verkehr als unzweideutig und unmittel-
bar beschreibender Sachhinweis darstellt. Der Durchschnittsverbraucher, der an
sich an Marken herantritt, ohne sie zu analysieren und deren Sinn zu hinterfragen,
wird wegen der im Vordergrund stehenden beschreibenden Sachangabe in der
Marke hier in erster Linie an einen deutschen Begriff im Sinn von ,Okoschnitt*
denken. Ein Teil des Verkehrs wird die Markenworte gar nicht Ubersetzen, denn
sowohl ECO als auch CUT gehotren zu dem Teil des englischen Grundwort-
schatzes, der Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (zB Eco-
Drive beim Fahrzeug, Eco-Controlling beim Stromverbrauch und Cut als Schnitt
beim Film und beim Frisér). Anders als die Anmelderin meint, wird der angespro-

chenen Verkehr in dem Zeichen, wenn damit die beanspruchten Bohrer, Frasein-



satze, Schleifscheiben und Werkzeuge gekennzeichnet sind, auch nicht deshalb
eine Marke erkennen, weil das Wort ECO bzw Oko sowohl umweltfreundlich als
auch kostengunstig bedeuten kann. Beide Begriffe schlieBen sich keineswegs
aus, denn umweltfreundliche Produkte mégen zwar zunachst in der Anschaffung
teurer sein, erweisen sich aber haufig beim langeren Gebrauch wegen des gerin-
geren Energieverbrauches oder einer ansonsten gunstigen Arbeitsweise als
kostengiinstiger (zB 3-Liter Auto, oder Oko-Waschmaschine). Auch im Bereich der
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen wird auf umweltschonendes und damit wirt-
schaftliches Arbeiten hingewiesen. So gibt es nicht nur ,intelligente* Werkzeuge,
also Werkzeuge, die den Anwender bei schwierigen Fertigungsaufgaben unter-
stutzen (und ihm damit helfen, wertvolle Zeit einzusparen), sondern es gibt auch
Multifunktionsgerate, bei denen mehrere Arbeitsgange (zB Bohren und Drehen)
mit nur einem Werkzeug durchfuhrbar sind (womit die Produktivitat gesteigert und
die Kosten gesenkt werden). Bei Schleifscheiben kann eine 6konomische Arbeits-
weise zB durch den zielgenauen Einsatz der Scheibe erfolgen (was wiederum den
Abfall bei diesen Produkten verringert und damit umweltfreundlich ist). Das Zei-
chen ECOCUT beschreibt schlagwortartig diese vom Verbraucher gewiinschte ef-
fiziente und damit kostengtinstige Arbeitsweise, womit die Marke nichts anderes
ist als die blof3e Aneinanderreihung von unmittelbar beschreibenden Bestandtei-
len, ohne dass damit eine ungewohnliche, Uber die bloRe Kombination dieser
schutzunfahigen Teile hinausgehende Wortneuschépfung entsteht (EuGH, Mar-
kenR 2004, 111 — Biomild; BGH GRUR 2003, 1050 - CityService). Der grafische
Bestandteil der Marke durch die geringfiigige Vergrol3erung des zweiten C ist, so-
weit er Uberhaupt erkannt wird, Uberaus untergeordnet, so dass er schon deshalb
die Schutzfahigkeit der Marke nicht begriinden kann. Auch wirde er deren
Schutzunfahigkeit eher verstarken, denn dadurch wird der Betrachter auf die Sil-
bentrennung ECO-CUT aufmerksam gemacht, was ihm wiederum das Erkennen
des beschreibenden Inhalts der Wortkombination erleichtert. Ein derart unzwei-
deutig beschreibendes Zeichen muss fir die Mitbewerber zur freien Verfigung

bleiben (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) und es ist als die Kombination zweier unmittel-



bar beschreibender Bestandteile auch ohne Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1
MarkenG).

Soweit die Anmelderin ihren Eintragungsanspruch auf die Eintragung einer Ge-
meinschaftsmarke ECO (ua fur Waren der Klasse 9) stitzt und dies als Indiz fur
die Schutzfahigkeit der Marke gewertet sehen mdchte, so stehen dieser Eintra-
gung eine Vielzahl von Zuriuckweisungen von ECO-Marken gegenlber, was die
Markenstelle bereits ausfuhrlich dargelegt hat. Zudem kénnen Voreintragungen
nur in Zweifelsfallen als Hinweis auf ein bestimmtes Verkehrsverstandnis oder fir
Marktgepflogenheiten (vor allem, wenn es sich um benutzte Marken handelt) ge-
wertet werden; bei einer wie hier vorliegenden eindeutigen Sach- und Rechtslage

besteht aber kein Raum fuir die Heranziehung derartiger Umstande.

Die Beschwerde war damit zuriickzuweisen.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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