BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 228/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 300 57 571.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Juni 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter

Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Griunde

Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen vom 5. Februar 2004 und 20. Juli 2004, von denen einer im Er-

innerungsverfahren erging, die als Wortmarke fur

.Mess- und Prufgerate, Messapparate und —instrumente, sowie
deren Teile und Zubehor fur die vorgenannten Waren; Datenver-
arbeitungsgerate und Computer sowie deren Teile und Zubehor
daftr, namlich Unterprogramme, Programmmodule, Programmge-

neratoren, Dongles, Hilfs- und Schnittstellenprogramme*

angemeldete Bezeichnung

COLOR-VIEW

nach 88 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskréaftige Angabe
zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt: Die Bezeichnung ,COLOR-
VIEW" habe bezlglich der beanspruchten Waren einen sich aufdrangenden be-
schreibenden Begriffsinhalt; sie sei den angesprochenen Verkehrskreisen ohne
weiteres im Sinne von ,Farb-Ansicht* verstandlich. In bezug auf die beanspruchten
Waren enthalte sie daher den beschreibenden Hinweis auf deren Funktionsweise
und Verwendungszweck, namlich ihre Eignung, die Darstellung von Farben zu
ermoglichen bzw. solche zu erstellen; hinter diesen bloRen Sachhinweis trete die
Vorstellung, dass die Bezeichnung auf einen bestimmten Geschéftsbetrieb hin-
weise, zuruick. Der Einwand der Anmelderin, die beanspruchten Waren seien nicht
fur die Ansicht von Farben, sondern vielmehr zur Messung und Prifung von Ober-
flacheneigenschaften von Materialien bestimmt, stehe dem beschreibenden Inhalt
der Anmeldemarke nicht entgegen, da unter die im Warenverzeichnis enthaltenen

Oberbegriffe auch solche Waren fielen, welche der Darstellung von Farben dien-



ten. Auch die hilfsweise Einschrankung des Warenverzeichnisses durch Auf-
nahme des Zusatzes ,samtliche vorgenannten Waren nicht zur Erstellung farbiger
Ansichten oder Darstellungen” rechtfertige keine andere Beurteilung, weil die be-
anspruchten Waren nicht nur farbige Ansichten und Darstellungen erstellen, son-

dern solche auch wiedergeben, abbilden oder ermdéglichen kdnnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie halt die
angemeldete Bezeichnung fiur unterscheidungskraftig und nicht freihaltebedurftig.
Hilfsweise schréankt sie das Warenverzeichnis durch Aufnahme des Zusatzes
,samtliche vorgenannten Waren nur zur Erzeugung und/oder Ubermittlung nume-
rischer Werte, nicht zur Erstellung, Wiedergabe oder Abbildung farbiger Ansichten
oder Darstellungen” ein. lhren weiteren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mind-
lichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. Juni 2005 (BI. 25
GA) zuriickgenommen und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet, weil die Markenstelle zu Recht und mit
zutreffender Begrindung, welcher sich der Senat zur Vermeidung von Wiederho-
lungen anschliel3t, der Anmeldemarke die Eintragung mangels der nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft versagt hat.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der standi-
gen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (vgl. EUGH MarkenR 2003,
187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] — Phi-
lips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. (BGH GRUR 2000, 502, 503 —
St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 — Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstéandigen Durchschnittsver-
braucher (vgl. EUGH GRUR 2003, 604, 605 — Libertel; GRUR 2004, 943, 944 —
SAT.2) als Unterscheidungsmittel fir die angemeldeten Waren oder Dienstleistun-

gen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu



werden. Trotz des grundsatzlich gebotenen grof3zugigen Mal3stabs (st. Rspr., vgl.
BGH, GRUR 1995, 408 [409] — PROTECH;; BGH GRUR 2001, 413, 415 -
SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn
die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen
sehen, was etwa bei einem fur die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001,
1151, 1153 — marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 — City-Service; BGH, GRUR
2001, 162, 163 m.w.N. — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei
Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 — Unter uns;
WRP 2000, 298, 299 — Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 — Partner with the
best; GRUR 2001, 1047, 1048 — LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR
2001, 735, 736 — ,Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft) der Fall
ist. Werden rein beschreibende Angaben zu einem Gesamtbegriff zusammenge-
setzt, ohne dass sich durch die Wortkombination ein tber den blof3 beschreiben-
den Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender
Sinngehalt ergibt, so bleibt dieser auch dann von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn es sich bei ihm um eine Wortneuschépfung oder einen bislang nicht ver-
wendeten Begriff handelt (EuUGH GRUR 2004, 680, 681 — BIOMILD).

Nach diesen Grundsatzen ist die Anmeldemarke wegen eines im Vordergrund
stehenden, die beanspruchten Waren beschreibenden Inhalts nicht schutzfahig.
Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, ist die nach den grammatischen
Vorgaben sowohl der deutschen als auch der englischen Sprache sprachublich
aus den zum englischen bzw. amerikanischen Grundwortschatz gehérenden ge-
laufigen Woértern ,color* und ,view* zusammengesetze Anmeldemarke den ange-
sprochenen Verkehrskreisen ohne weiters im Sinne von ,Farbansicht* verstand-
lich. Dass sie z.Z. lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht dem nach der hdéchst-
richterlichen Rechtsprechung (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] —
DOUBLEMINT; BGH WRP 2002, 982, 984 — FRUHSTUCKS-DRINK [) genauso
wenig entgegen wie die Frage, ob die Wortverbindung bereits mit einem be-



stimmten beschreibenden Sinngehalt, insbesondere in Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren, gebrauchlich ist. In dieser Bedeutung beschreibt sie aber —
wie die Markenstelle im einzelnen zutreffend ausgefuhrt hat und was die Anmelde-
rin in ihrer Beschwerdebegrindung wohl nicht mehr in Frage stellt, nachdem sie
hierin gegen diese Ausflhrungen keine weiteren Einwande vorgebracht, sondern
sich im wesentlichen auf eine weitere hilfsweise Einschrdnkung des Warenver-
zeichnisses beschrankt hat - mdgliche Eigenschaften von unter das Warenver-
zeichnis fallende Einzelwaren. Dazu gehéren im tbrigen auch Mess- und Prifge-
rate, da hierunter auch solche Gerate fallen, welche die gemessenen Ergebnisse

farbig wiedergeben oder darstellen.

Der beschreibende Inhalt der Anmeldemarke kann auch nicht durch die hilfsweise
erklarte Einschrankung des Warenverzeichnisses ausgeraumt werden. Denn un-
geachtet der Frage, ob eine — mit dieser Prozesserklarung verbundene - bedingte
Einschrankung des Warenverzeichnisses Uberhaupt zulassig ist, ist nach der neu-
eren Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs eine Einschrankung des
Warenverzeichnisses auf solche Waren, die bestimmte Merkmale nicht aufweisen,
unzulassig (vgl. EuGH GRUR-Int 2004, 500, 508 [Rz. 114 f.] - POSTKANTOOR).

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zutreffend die Eintragung versagt
hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zuriickzuweisen.

Dr. van Raden Prietzel-Funk Schwarz
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