BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 239/09 Verkindet am
25. Januar 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 04 425
(hier: Loschungsverfahren S 154/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 22. Januar 2000 angemeldete und am 13. September 2000 fur die

Dienstleistungen
"Ausbildung und Schulung, ndmlich im Bereich der Anwendung
und des Vertriebs von Farbeingabe- und -ausgabegeraten, nam-
lich Kopierern, Druckern und Druckmaschinen”
eingetragene Wortmarke 300 04 425
ColorTraining
hat die Antragstellerin am 19. Mai 2008 einen Loschungsantrag gemald § 50

Abs. 1 i.V.m. 8 8 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem

Freihaltungsbedurfnis gestellt.



Die Markeninhaberin hat dem ihr am 17. Juni 2008 zugestellten Léschungsantrag
mit am 25. Juni 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen
Schriftsatz vom 19. Juni 2008 widersprochen. Im weiteren Amtsverfahren hat sie
die Auffassung vertreten, die Marke sei schon zum Eintragungszeitpunkt schutz-

fahig gewesen; dies gelte noch immer.

Mit Beschluss vom 7. August 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die Léschung der angegriffenen Marke wegen fehlender
Unterscheidungskraft angeordnet. Das ist damit begrindet, das Schutzhindernis
habe bereits im Eintragungszeitpunkt vorgelegen und bestehe auch noch im Zeit-

punkt der Entscheidung Uber den Léschungsantrag.

Die angegriffene Wortmarke bestehe aus einer Kombination der aus dem Engli-
schen stammenden Worter "Color" und "Training”. Beide Woérter hatten Eingang in
die deutsche Sprache gefunden, ndmlich mit den Bedeutungen "Farb"-, in Zu-
sammensetzungen z. B. Colorfilm bzw. "planmafdige Durchfihrung eines Pro-
gramms von vielfaltigen Ubungen zur Ausbildung von Kénnen" (vgl. Duden, Deut-
sches Universalworterbuch). Beide Warter seien bereits im Zeitpunkt der Eintra-
gung in vielfaltiger Weise in Zusammensetzung mit anderen Wartern gebraucht
worden. Gerade in dem hier angesprochenen Bereich des Kopierens und Dru-
ckens fanden sich Fachbegriffe aus Wortkombinationen wie "color printer”, "color-
scanner” oder "color screen". Im Bereich computerbasierter elektronischer Gerate
wirden heute beispielsweise Wortkombinationen wie "Video-Training"”, "Online-
Training", "Datasport-Training" oder "Photoshop-Training” beschreibend ge-
braucht. Bereits im Eintragungszeitpunkt sei der Markenbestandteil "Training"
ohne weiteres eine fur sich gesehen ersichtlich schutzunfahige Sachangabe ge-

wesen.

Sowohl die hier angesprochenen allgemeinen Verbraucher, die sich mit dem Ko-
pieren oder Drucken farbiger Vorlagen beschéftigten und ihre Kenntnisse erwei-

tern wollten, als auch die Fachkreise, wie Anbieter von Kopier- und Druckleistun-



gen, wirden die hier vorliegende Wortkombination "ColorTraining" daher nicht als
ungewodhnlich oder sprachregelwidrig ansehen und ihr ohne weiteres Nachdenken
die Bedeutung "Farbtraining” oder "Farbschulung/Farbausbildung” fur die Anwen-
dung von Farbkopierern und Farbdruckern entnehmen. In Bezug auf die hier allein
beanspruchten Dienstleistungen stelle sich das angegriffene Zeichen als rein be-
schreibend dar. Da Farben nicht geschult werden kdnnten, ergebe sich vor dem
Hintergrund der angebotenen Dienstleistungen allein ein Verstandnis der Be-
zeichnung in dem Sinn, dass Ausbildung und Schulung die Farbeingabe und
-ausgabe an entsprechenden Geraten betrafen, um eine optimale Farbwirkung zu
erreichen und entsprechende Kenntnisse beim (eventuellen) Vertrieb der Gerate

weiterzuvermitteln.

Gegen diesen am 17. August 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die am
16. September 2009 eingegangene Beschwerde des Markeninhabers. Er halt un-
ter Bezugnahme auf sein Vorbringen im Amtsverfahren die angegriffene Marke fur
schutzfahig. Der Loschungsbeschluss sei bereits aus formalen Grinden aufzuhe-
ben, da die Markenabteilung nicht auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Eintra-
gung, sondern auf die Rechtsprechung nach der Eintragung abgestellt habe.

Diese Rechtsprechung sei fir den vorliegenden Fall ohne Belang.

Die Marke sei bereits deshalb unterscheidungskréftig, weil es sich um eine lexika-
lisch nicht nachweisbare Wortneuschépfung handle. Der Begriff "ColorTraining"
vermittle den beteiligten Verkehrskreisen auch keine unmittelbar beschreibende
Bedeutung. Die beanspruchten Dienstleistungen richteten sich an Fachleute und
besonders interessierte Privatleute. Die Dienstleistungen betrafen ausschlief3lich
Training fur die Anwendung und den Vertrieb von Geraten, das eine Farbeingabe
oder -ausgabe umfasse. Dazu gehore zugegebenermalRen die Einstellung von
Farbdruckern und Farbkopierern, so dass sie tatsachlich originalgetreu die ge-
wlnschten Farbtone ausgében. Was die Farben angehe, betrafen die Trainings
konkret die Vornahme der korrekten Gerateeinstellungen, um die Steuerungssoft-

ware dieser Gerate entsprechend zu beeinflussen.



Diese Dienstleistungen seien den angesprochenen Verkehrskreisen aber unter
dem Begriff "Farbmanagement” oder auch im Englischen "image colour manage-
ment" bekannt. Damit sei belegt, dass es fur die korrekte Hard- und
Softwareeinstellung von Farbausgabegeraten wie Farbdruckern und Farb-
kopierern mit "Farbmanagement” einen terminus technicus gebe, der den beteilig-
ten Kreisen bekannt sei und auch zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen
Marke bereits bekannt gewesen sei. Konsequenterweise sei der unmittelbar be-
schreibende Ausdruck fur die hier in Rede stehenden Dienstleistungen der Begriff
"Farbmanagement-Training” oder der korrespondierende englischsprachige Aus-
druck "image colour management training" und nicht etwa der Begriff

"ColorTraining".

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 7. August 2009 aufzuheben und den L6-

schungsantrag zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Der Marke fehlte und fehle jegliche

Unterscheidungskraft, und es bestehe auch ein Freihaltungsbedurfnis.

Das Wort "ColorTraining" weise darauf hin, dass es sich um Ausbildungs- und
Schulungsdienstleistungen handle, die im Bereich der Anwendung und des Be-
triebs von Farbeingabe- und -ausgabegeraten regelméafiig angeboten wirden. Der
Antragsgegner habe selbst darauf hingewiesen, dass ein Teil solcher Trainings
darin bestehe, Farbdrucker und Farbkopierer so einzustellen, dass sie tatséchlich

originalgetreu die gewinschten Farbtone druckten. Vor dem Hintergrund dieser



Dienstleistungen kénne das Zeichen "ColorTraining" nur so verstanden werden,
dass trainiert werde, die optimale Farbwirkung zu erreichen. Zum Eintragungszeit-
punkt, aber auch heute, befasse sich eine komplette Branche, so auch Beschwer-
defiihrer und -gegnerin, ausschlie3lich mit dem Abgleich von Farben, der Mes-
sung der Farben, der Kalibrierung der Gerate, alles zum Ziel der farbgetreuen

Wiedergabe, insbesondere beim Drucken und Kopieren.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren Standpunkt aufrecht-
erhalten und vertieft. Die vom Senat angeregte vergleichsweise Regelung ist nicht

zustande gekommen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zuldssig; er hat dem L&schungsantrag
rechtzeitig widersprochen (8 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde er-
hoben. Die Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Markenabteilung
hat zu Recht und mit zutreffender Begriindung die Léschung der angegriffenen
Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf 88 54, 50 Abs. 1i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Der Léschungsantrag war zuléssig.

Den Antrag kann jedermann stellen (8 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Der Loschungsantrag ist auch innerhalb der 10 Jahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2
MarkenG gestellt worden.

Eine eingetragene Marke ist auf Antrag wieder zu léschen, wenn ihr zum Eintra-
gungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses Schutz-
hindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Léschungsantrag noch be-
steht.



Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung der Fall, weil sie nur
einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Dienstleistungen beschrei-
benden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch;
GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION). Hierflr reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst
wenn es bislang fir die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend ver-
wendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschdpfung handelt, in ei-
ner seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Dienstleistungen bezeich-
nen 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 flr ein zusammenge-
setztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben
fur sich genommen schutzunfahig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge
einer ungewdhnlichen Veranderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art -
hinreichend weit von der bloRen Zusammenfligung ihrer schutzunfahigen Be-
standteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109, Rz. 98 - Postkantoor;
MarkenR 2004, 111, 115, Rz. 39f. - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944, Rz. 28
- SAT.2; GRUR 2006, 229, 230, Rz. 29 - BiolD; MarkenR 2007, 204, 209, Rz. 77 f.
- CELLTECH).

Entgegen der Auffassung des Markeninhabers vermag die angebliche Wortneu-

schopfung der Marke demnach keine Unterscheidungskraft zu begrinden.

Der Markeninhaber kann sich auch nicht erfolgreich darauf berufen, die Marke sei
zum Eintragungszeitpunkt aufgrund der damals geltenden Rechtslage unterschei-
dungskréaftig gewesen. Andert sich namlich eine zum Zeitpunkt der Eintragung be-
stehende Spruchpraxis bzw. Rechtsprechung nachtréaglich aufgrund tbergeord-
neter gerichtlicher Entscheidungen, weil ein absolutes Schutzhindernis
- rechtsirrig - auf einen Sachverhalt nicht angewendet wurde, der von der Norm
eindeutig erfasst wird, wirkt die geanderte - richtige - Rechtsprechung auf den
Eintragungszeitpunkt zurtick (Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 50 Rn. 6).



Abgesehen von dieser Rechtsfrage fehlte der Marke bereits zum Eintragungszeit-
punkt die erforderliche Unterscheidungskraft, da sie bereits damals in Bezug auf
die beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Sinngehalt hatte. Das von den Dienstleistungen angesprochene Publikum
hat die Marke ohne weiteres im Sinn von "Farbtraining” bzw. "Farbausbildung"
verstanden. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ergibt sich aus der
Bezeichnung lediglich eine Aussage Uber die Art der Dienstleistungen, namlich
dass eine Ausbildung im Bereich der Anwendung von Farbeingabe und
-ausgabegeraten wie Kopierern, Druckern und Druckmaschinen angeboten wird.
Dies hat der Markeninhaber im Amtsverfahren bereits selbst eingeraumt, indem er
vorgetragen hat, die beanspruchten Dienstleistungen fur die Anwendung und den
Betrieb von Geréten, die eine Farbeingabe oder -ausgabe umfassen, bestiinden

darin

"Farbdrucker und Farbkopierer so einzustellen, dass sie tatsach-
lich originalgetreu die gewuinschten Farbtone druckten”.

Diesen im Vordergrund des Verstandnisses stehenden Sinngehalt hatte die ange-

griffene Marke sowohl im Eintragungszeitpunkt und hat ihn auch derzeit.

Fur eine Schutzunfahigkeit der Marke spricht auch die Entscheidung des EuGH
vom 25. Februar 2010 (GRUR 2010, 931), wonach die Marke "COLOR EDITION"
fur Mittel zur Korper- und Schonheitspflege schutzunfahig ist, da sie aus Be-
standteilen zusammengesetzt ist, die jeweils fur Merkmale der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen beschreibend sind und die auch in ihrer Summe nicht
hinreichend von dem Gesamteindruck abweichen, der durch die den Bestandteilen
zu entnehmenden Angaben entsteht. Bei der vorliegend zu beurteilenden Be-

zeichnung gilt nichts anderes.

Der Hinweis des Markeninhabers im Amtsverfahren auf die Vorschrift des § 23

MarkenG vermag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. In der héchst-



richterlichen Rechtsprechung ist abschlieBend geklart, dass diese Bestimmung
keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der absoluten Schutzhinder-
nisse hat (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee; GRUR 2004, 946, 947
- Nichols).

Die Schreibweise von "ColorTraining" ist ebenfalls nicht geeignet, ein Mindestmal}
an betriebskennzeichnender Hinweiskraft zu bewirken. Dass die beiden Wortbe-
standteile zusammengeschrieben und der zweite Bestandteil mit dem Grol3buch-
staben T beginnt, stellt ein in der Werbung gebrauchliches Mittel dar, um zuséatzli-
che Aufmerksamkeit zu erregen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965
- AntiVir/AntiVirus).

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten gemafd 8 71 Abs. 1 MarkenG besteht

kein Anlass.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

br/Pr



