BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 560/11 Verkundet am
7. Dezember 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 30 2010 054 985.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Dezember 2011 durch die Vorsitzende Richterin
Klante und die Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle fir

Klasse 6 vom 4. Mai 2011 die Anmeldung der Bezeichnung

Starcast

fur die Waren

Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Aluminium-
halbzeuge; Platten, Blocke, Zuschnitte, Rohre, Stangen und

Profile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

nach §37 Abs.1, 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG als nicht unterscheidungskraftige
Angabe zurtickgewiesen, welil die aus den englischsprachigen Bestandteilen ,star”
(Stern, Star) und ,cast’ (gieBen, werfen, auswerfen; Guss, Abguss, Abdruck,
Besetzung) zusammengesetzte angemeldete Bezeichnung vom Verkehr nur in der
einzig sinnvollen Bedeutung ,Spitzenabguss, Spitzenabdruck, Spitzenguss” und
damit fur die beanspruchten Waren nur als werbelbliche Qualitatsangabe
verstehen werde. Dem stehe auch der Einwand der Anmelderin, dass die
Markenbestandteile mehrfache Bedeutungen hatten, welche den Schutz der
Marke begriindeten, nicht entgegen. Da der Verkehr die angemeldete Be-
zeichnung in Zusammenhang mit diesen Waren daher ohne Weiteres lediglich als
Sachinformation verstehe, dass es sich bei diesen um gegossene Waren von
besonderer Qualitéat handele, sie also fir einen qualitativ hochwertigen Abguss,
Abdruck, Guss bestimmt oder geeignet seien, fehle es der Anmeldemarke an der

fur eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft.



Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die
Anmeldemarke sei schutzfahig, weil die malRgeblichen Verkehrskreise der Me-
tallverarbeitungsbranche - Industrie, mittelstandische Zulieferer und Fertigungs-
betriebe, Handwerker - die Einzelbestandteile der Anmeldemarke nicht ver-
stinden. Englische Begriffe seien dort eher selten. Zudem sei ,cast* kein in
Deutschland gebrauchliches Wort, es werde nur in Ausnahmefallen als ,Profil,
Modell“ oder gar ,Guss” verstanden. Fiur ein Verstandnis als Herkunftshinweis
spreche auch die Marke ,Plancast plus” fur sehr bekannte Aluminiumgussplatten,

die als europaische, internationale und dsterreichische Marke eingetragen sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 6 vom 4. Mai 2011

aufzuheben.

An der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mundlichen Verhandlung hat die
Anmelderin entsprechend vorheriger Ankindigung nicht teilgenommen, sondern

gebeten, nach Aktenlage zu entscheiden.

Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde ist unbegrindet. Zu Recht
und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat zur Vermeidung von
Wiederholungen anschliel3t, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung
die Eintragung nach 8 37 Abs. 1, 8§88 Abs. 2 Nr.1 MarkenG versagt. Die Be-

schwerdebegrindung bietet fur eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Die angemeldete Bezeichnung ist nach §37 Abs.1 i.V.m. 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausge-

schlossen.



Nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs ist fur die Beurteilung,
ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt,
auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern
die Ursprungsidentitat der durch die Marke gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermdoglicht, diese ohne Ver-
wechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu
unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] — Philips/Remington;
GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BiolD).
Unter Bertcksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten
Einschrankung der Verfugbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung fur die
anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen
anbieten (vgl. EuUGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die
Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese
nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Eintragung
beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerk-
samen und verstandigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] — Libertel,
GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] — SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002,
924, 930 [Rz.35] — Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz.41] -
Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Nach diesen Grundsatzen fehlt der Anmeldemarke die Unterscheidungskraft, weil
sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren be-
schreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 — marktfrisch;
GRUR 2003, 1050, 1051 — City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. —
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierflr reicht es aus, dass ein Wort-
zeichen, selbst wenn es bislang fir die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine
sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner moglichen Bedeutungen ein

Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EUGH GRUR



2003, 58, 59 [Rz.21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz.32] -
DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz.97] - POSTKANTOOR; MarkenR
2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch fur ein zusammengesetztes
Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben fir sich
genommen schutzunfahig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer unge-
wohnlichen Verédnderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art- nicht
hinreichend weit von der bloRen Zusammenfligung ihrer schutzunfahigen Be-
standteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz.98] - POST-
KANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f] — BIOMILD; GRUR 2004, 943,
944 [Rz. 28] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BiolD; MarkenR 2007, 204,
209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH).

Dies ist bei der Anmeldemarke der Fall. Sie besteht aus der allgemein als
Qualitatshinweis Ublichen Angabe ,Star* (st. Rspr., vgl. BPatGE 31, 126, 131
- STARKRAFT; BPatG Mitt. 87, 55 - Paper Star; BPatG GRUR 1989, 56
- OECOSTAR,; s. a. von den zahlreichen auf der PAVIS-CD-ROM veroffentlichten
Zurickweisungen von Marken mit dem Bestandteil ,Star* u.a. BPatG
29 W (pat) 2/96 - Profistar; 32 W (pat) 90/97 - Ministar; 28 W (pat) 188/96
- ROYAL STAR; 26 W (pat) 16/98 - Ecostar; 28 W (pat) 123/98 - ECOSTAR;
27 W (pat) 22/99 - StarKontor; 28 W (pat) 65/99 -HIGH TECH STAR;
33 W (pat) 66/99 -GOLDEN STAR; 32 W (pat)49/00 - Gemise Star;
30 W (pat) 15/00 - STARLAB) und dem englischen Begriff ,cast’, der in tech-
nischen Zusammenhéngen als ,Abdruck, Abguss® verwendet wird (vgl.
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectH
dr=on&spellToler=&search=cast). Soweit die Anmelderin bestritten hat, auf dem
hier einschlagigen Gebiet der Metallverarbeitung sei der Begriff ,cast® nicht
verstandlich und gebrauchlich, vermag sich der Senat dem nicht anzuschliel3en.
Englische Begriffe sind heute in technischen Zusammenhangen, insbesondere
auch auf dem hier einschlagigen Gebiet, allgemein gebrauchlich, was dem Senat
nicht zuletzt aus zahlreichen Patentanmeldungen auf diesem Gebiet bekannt ist.

Anhaltspunkte daftir, dass dies auf dem hier zu beurteilenden Gebiet anders sei,


http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectH

hat die Anmelderin nicht dargetan. Sie sind vor dem geschilderten technischen

Hintergrund auch auszuschliel3en.

Damit besteht die Anmeldemarke aber nur aus Einzelangaben, die je fur sich
genommen die beanspruchten Waren unmittelbar beschreiben kénnen. Anhalts-
punkte daflr, dass ihre Verbindung eine uber die bloRe Aneinanderreihung
beschreibender Begriffe hinausgehende ungewdhnliche Gesamtaussage enthalt,
sind weder von der Anmelderin vorgebracht worden noch anderweitig erkennbar.
Damit ist die Anmeldemarke wegen ihres die beanspruchten Waren beschrei-
benden Sinngehalts mangels Unterscheidungskraft von der Eintragung ausge-
schlossen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 39 f.] — BIOMILD).

Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer
Drittmarken beruft, andert dies nichts an der fehlenden Schutzfahigkeit fur die
vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Denn aus der Schutzgewahrung fur
andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten, well
Voreintragungen weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des
Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen fuhren, welche Uber die
Eintragung zu befinden haben (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] -
Bild.T-Online.de und ZVS; MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR
2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BGH
WRP 2011, 349 - FREIZEIT Ratsel Woche; BPatG MarkenR 2007,351, 352 f.
- Topline; GRUR 2007, 333, 335ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing
discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat).


http://Bild.T-Online.de

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Ein-
tragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt

hat, war die Beschwerde zurlickzuweisen.

Klante Martens Schwarz



