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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 06 324.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Mai2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

TOPMAP

fur die Waren und Dienstleistungen

.Messgerdte, insbesondere Prazisionsmessgerate; optische,
elektronische und optoelektronische Apparate und Instrumente zur
Vermessung von Oberflachen und Oberflachenstrukturen; Com-
puter und Computer-Software, insbesondere zur Steuerung der
vorgenannten Waren sowie zur Auswertung der damit erhaltenen
Messdaten; Zubehor fir die vorgenannten Messgerate, namlich
Probenhalter und Verschiebeeinheiten; Interferometer; digitale
Kameras;

Optische, elektronische und optoelektronische Apparate und In-
strumente zur Vermessung von Oberflachen und Oberflachen-
strukturen; vorgenannte Waren fur medizinische Zwecke;
Schulungen fir die Bedienung der vorgenannten Waren,;
Technische Beratung, insbesondere zur Vermessung von Oberfla-
chen und Oberflachenstrukturen; Dienstleistungen eines Physi-
kers; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Hard-

und Softwareberatung®.



Die Markenstelle fiur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung mit zwei Beschlissen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren
ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Begriin-
dung hat sie ausgefuhrt, die verfahrensgegenstandliche Wortmarke setze sich er-
kennbar aus den beiden Bestandteilen ,TOP“ und ,MAP* zusammen. ,Top“ be-
zeichne im deutschen wie im englischen Sprachgebrauch eine Spitzenstellung
oder eine Spitzenleistung und werde mit weiteren Woértern zu entsprechenden Ge-
samtbegriffen wie z. B. Topmanagement, Top-Performance, Top Ten, Top News,
Topthema, Top-Angebot, Top-Gelegenheit verbunden. Der zweite Bestandteil
.map“ gehére zum Grundwortschatz der englischen Sprache und habe im Deut-
schen die Bedeutung von (Land-, Himmels-, Wetter-) Karte, Stadtplan, Plan. Beide
aufgefuhrten Begriffe seien in der angemeldeten Marke in sprachublicher Weise
zu einem Gesamtbegriff verbunden, den der angesprochene Verkehr sofort und
ohne weitere analysierende Zwischenschritte i. S. v. ,Spitzenkarte, ,Spitzenplan®
verstehe. Bei den angemeldeten Waren der Klassen 9 und 10 handle es sich um
Produkte, die der Vermessung von Oberflachen und Oberflachenstrukturen bzw.
der Auswertung von Messdaten dienten. In Verbindung mit diesen beanspruchten
Waren weise die angemeldete Marke daher lediglich schlagwortartig darauf hin,
dass diese dazu bestimmt und geeignet seien, spitzenmafige Karten bzw. Plane
zu erstellen bzw. auszuwerten. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistun-
gen bringe ,TOPMAP* lediglich beschreibend zum Ausdruck, dass diese Tatig-
keiten sich mit der Erstellung von spitzenmafigen Karten bzw. Planen beschéaf-
tigten. Des Weiteren sei die zusammengeschriebene Form bzw. die blof3e Verbin-
dung von zwei Woértern ohne Zwischenraum nicht ausreichend, um aus einem be-
schreibenden einen unterscheidungskraftigen Begriff zu machen. Zudem sei zu

berticksichtigen, dass die Weglassung des Wortzwischenraums werbeublich sei.



Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgefuhrt, der
einheitliche Begriff ,TOPMAP* sei unterscheidungskraftig, da der Durchschnitts-
verbraucher der Wortneubildung selbst bei analytischer Betrachtungsweise keinen
fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnen koénne. Die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen betrafen Spezialgerate fir die Forschung und Messtechnik, so
dass Fachkreise angesprochen seien, die sich mit Messtechnik allgemein und
insbesondere mit der Vermessung von Oberflachenstrukturen mit Hilfe elektroni-
scher Datenverarbeitung befassten. Da es sich nicht um alltagliche Waren handle,
kénne das Wort ,MAP* nicht ohne weiteres beschreibend aufgefasst werden, son-
dern sei fur die beanspruchten Messgeréate und die Auswerteelektronik phantasie-
voll. Jedenfalls sei der Bestandteil ,TOP“ im Zusammenhang mit den konkret an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen mehrdeutig, da die Fachkreise darin das
Fachwort , Topografie” und die gebrauchliche Wortbedeutung fur ,Spitze* im Sinne
des hoéchsten Punkts einer Erhebung in der zu vermessenden Oberflache erken-
nen wirden. Die sehr prdgnante Wortneuschopfung , TOPMAP* werde als intelli-
gentes Wortspiel aufgefasst werden, das sowohl einen beschreibenden Anklang
als Abkurzung fur ,Topography Mapping“ als auch einen Hinweis enthalte, dass es
sich bei den damit markierten Instrumenten und Geraten um solche handle, die
mit zur Spitze des derzeitigen Standes der Technik zahlten, wobei fir die beteilig-
ten Verkehrskreise kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund stehe. Ein
beschreibendes Verstandnis im Sinne der Markenstelle erfordere vom hier mal3-

geblichen Fachpublikum einen gewissen Interpretationsaufwand.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.



Die angemeldete Marke ist gemafR 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen, weil ihr fur die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegli-

che Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniiber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR
2006, 220 Rn. 27 - BiolD; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010,
138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel;, GRUR 2006, 850, 854 Rn.18 -FUSSBALL
WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer
Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der mal3geblichen
Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder
Durchschnittsempfangern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH
GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR
2009, 411 - STREETBALL).

Nach standiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlos-
sen, wenn ihnen entweder ein fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann
(BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch)
oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstdnde beziehen, welche
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.
BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREET-



BALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468
- Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei
denen es sich um ein gelaufiges und alltagliches Wort der deutschen Sprache
oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen
einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuUGH GRUR 2004, 1027
Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it;
a. a. O. - City Service).

Bei der Prifung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem grol3zligigen
Maf3stab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus,
um das Schutzhindernis zu Uberwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - markt-
frisch). Allerdings darf die Prifung dabei nicht auf ein Mindestmal3 beschrankt
werden, sondern sie muss vielmehr grindlich und vollstéandig ausfallen (vgl. EUGH
WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im
Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allge-
mein gebrauchlichen Woértern der Alltagssprache gehoren, jegliche Unterschei-
dungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Aus-
driicken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine warenbe-
schreibende Sachangabe im engeren Sinn vorliegt - ein auf die Ware bezogener
Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es konnte
sich - Uber eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl.
BGH GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision; GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen
im Leben; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2000,
720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Die angemeldete Wortmarke erfillt nach den obengenannten Grundsatzen selbst

diese geringen Anforderungen nicht, da sie sich in werbemalig anpreisender



Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisen-
den Gehalt beschrankt (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz ge-
hoérenden Wértern ,top“ und ,map“ zusammen, die im inlandischen Verkehr ohne
weiteres in ihrer Bedeutung verstanden werden. Bei derartigen, aus mehreren
Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulassig, zunachst die Bestandteile ge-
trennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich
anschlieBenden Prifung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH
GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BiolD).

Der Bestandteil ,top* bedeutet als Substantiv u. a. ,Gipfel, Hohepunkt, Spitze®, als
Adjektiv ,erstklassig, von hochster Gute, hervorragend, hochmodern® (vgl. LEO-
Online Lexikon der TU Minchen unter dict.leo.org; Duden online Worterbuch unter
duden.de). Das Wort ,Top“ ist in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen,
wobei ihm in Wortzusammensetzungen stets die Bedeutung ,Spitze, aul3erst, sehr
gut* zukommt (z. B. ,Topqualitat, Topleistung, Topmanager, topfit, Topmodel,
Topstar”). Dem Verkehr ist auch die werbelbliche Praxis bekannt, in vergleichba-
ren Wortbildungen das Wort ,Top“ ebenso wie die Schlagworte ,super‘ oder
.mega“ mit der Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung zu verbinden, um de-
ren herausragende Stellung werbemallig anzupreisen (vgl. 30 W (pat)

36/07- Topscan auf der Internetseite des BPatG).

Der weitere Wortbestandteil ,map*“ bedeutet ,Abbildung, Karte, Plan* und wird in
allgemeinen Zusammensetzungen verwendet wie z. B. ,general map (Ubersicht),
global map (Ubersichtsdarstellung), identity map (identische Abbildung),
topographic map (Gelandekarte)” (vgl. LEO-online Lexikon a. a. O.). Auch im Be-
reich der Biologie bzw. Medizin hat das Wort ,map“ die Bedeutung ,Karte, Plan,
kartographisch darstellen, erfassen, auf einer Karte eintragen” und wird in Zu-
sammensetzungen verwendet wie z. B. in ,cortical map (Hirnrindenkarte), flux map
(FlieBschema), gene map (Genkarte), peptid map (Peptidmuster)* (vgl. Der grolRe

Reuter, Springer Universalworterbuch Medizin, Pharmakologie und Zahnmedizin,



2005, S. 881). Dabei kann die Darstellung der Karte oder Abbildung auch in

elektronischer Form erfolgen.

.,TOPMAP*“ bedeutet daher ,Spitzen-Landkarte, Superplan, Spitzenabbildung,
Spitzenubersichtskarte, Spitzendarstellung® bzw. ,spitzenméafRiges Erstellen und
Auswerten von Karten, Planen, Ubersichten, Darstellungen, Abbildungen® und ist
entsprechend den bereits gelaufigen Zusammensetzungen mit den Bestandteilen
.Lop“ und ,map“ gebildet. Da die Bedeutung der Bestandteile nicht abstrakt-lexika-
lisch zu beurteilen ist, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 2000, 882,
883 - Bucher fir eine bessere Welt), die im vorliegenden Fall den Bereich der
Vermessung von Oberflachen und Oberflachenstrukturen betreffen, steht diese
Bedeutung hier im Vordergrund. Beide Markenbestandteile sind als in der Werbe-
sprache bekanntes Schlagwort und ein sowohl im Bereich der allgemeinen Ober-
flachenmessung wie auch der Medizintechnik verwendeter Fachbegriff lediglich
werbemaRig aneinandergereiht, werden dabei in Ubereinstimmung mit ihrem
Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, tber die
bloRe Kombination hinausgehenden Begriff. Nach der Rechtsprechung ist namlich
eine neue Wortkombination, deren Bestandteile jeweils fur sich betrachtet Merk-
male der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, nur dann nicht
als beschreibend anzusehen, wenn die Neuschopfung aufgrund der Ungewo6hn-
lichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei
bloRer Zusammenfliigung der Angaben entsteht, und somit Uber die Summe dieser
Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 96) - Postkantoor;
GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 37) - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier

nicht vor.

Die angemeldete Bezeichnung weicht auch in der Schreibweise nicht von dem in
der beschreibenden Werbung ublichen Sprachgebrauch ab. Dass die einzelnen

Bestandteile in der angemeldeten Bezeichnung unmittelbar aneinander gefligt und



nicht mit einem Bindestrich versehen oder in zwei Wortern geschrieben sind,

reicht nicht aus, um von dem beschreibenden Aussagegehalt weg zu fiihren.

In diesem Sinne von ,Spitzenkarte, Spitzenabbildung* werden sowohl die allge-
meinen Verkehrskreise wie auch der fachlich informierte Verkehr die angemeldete
Marke , TOPMAP*“ ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist in der Werbesprache
an neue und auch schlagwortartige Wortkombinationen - gerade in englischer
Sprache und teils in verklrzter Form - gewdhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt
von ,TOPMAP* zwanglos erschliel3t. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt
es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob die Marke eine
Neuschopfung ist oder ob sie bereits im Verkehr verwendet wird oder lexikalisch
nachweisbar ist. Das gilt um so mehr, als der Verkehr daran gewohnt ist, in der
Werbung stéandig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden,
durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einpragsamer Form uber-
mittelt werden. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Kreationen nicht an gramma-
tikalischen Regeln oder einem ausgepragten Stilempfinden oriertieren. Demnach
kénnen auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber
gleichwonhl verstandliche Sachaussagen durchaus als solche erkannt und nicht als
betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch;
BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv).

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, die samtlich im weitesten Sinne der Vermessung von Oberfla-
chen und Oberflachenstrukturen sowie der Verarbeitung entsprechender Daten
dienen bzw. darauf bezogen sein kdnnen, entnimmt der Verkehr einer entspre-
chenden Kennzeichnung dieser Waren und Dienstleistungen keinerlei betriebli-
chen Hinweis, sondern bezieht sie ausschlief3lich auf deren Art oder Gegenstand
bzw. Verwendung oder Bestimmung. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt
hat, gibt ,TOPMAP* einen werbemallig anpreisenden Sachhinweis darauf, dass
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu dienen oder bestimmt sind

- auch in elektronischer Form und auch fir den medizinischen Bereich - spitzen-
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mafige Karten, Abbildungen und Plane zu erstellen und auszuwerten bzw. sich
mit der Erstellung von spitzenmafigen Karten, Abbildungen und Planen beschafti-
gen oder jedenfalls in engem Bezug hierzu stehen.

Wie sich schon aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ergibt, kbnnen
samtliche angemeldeten Waren der Klassen 9 und 10 eine Landkarte (z. B. flr ein
GPS-System) bzw. eine Oberflachenstruktur (z. B. fir Geoinformationssysteme)
erstellen oder zur Orientierung benutzen, da sie entsprechende Messdaten erhe-
ben und auswerten. Dies gilt auch fur den Bereich der Medizin, da Messgerate fur
Oberflachen, wie Sonographen und Tomographen fir die Diagnostik verwendet
werden oder zur Qualitatssicherung im Bereich der Medizintechnik eingesetzt
werden, z. B. zur Qualitatskontrolle der Oberflachenstrukturen von chirurgischen
Instrumenten oder Implantaten flr den menschlichen Korper, bei denen eine hohe
Oberflachengenauigkeit eine groRe Bedeutung hat. Die beanspruchten Dienst-
leistungen kénnen sich hierauf beziehen bzw. sich inhaltlich-thematisch hiermit
beschaftigen. Dieser inhaltsbezogene Sachaussagegehalt der angemeldeten
Bezeichnung erschlie3t sich dem Verkehr auch sofort und ohne analysierende

Zwischenschritte.

Die Ansicht der Anmelderin, der Fachverkehr verstehe ,Top“ als Abktrzung fur
sLopographisch, Topographie® kann zu keiner anderen Beurteilung fuhren.
Abgesehen davon, dass die angemeldete Marke auch bei dieser Lesart ihren
beschreibenden Aussagegehalt nicht verlére, kann eine gewisse begriffliche
Unbestimmtheit oder Mehrdeutigkeit die markenrechtlich  erforderliche
Unterscheidungskraft nicht begrinden (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fur
eine bessere Welt; a. a. O - Cityservice; EUGH GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT;
GRUR 2004, 222 - BIOMILD; a. a. O. - Postkantoor).
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Im vorliegenden Fall fehlt es somit an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da
der unmittelbare Bezug fur die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen fur
den Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist und sich die Wortkombination ,TOPMAP*
in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer im Vorder-

grund stehenden sachbezogenen Aussage in werbemaliger Form erschopft.

Die Beschwerde ist daher zurlickzuweisen.

Hacker Richterin Winter Hartlieb
ist wegen Urlaubs ver-
hindert zu unterschrei-
ben

Hacker

Cl



