BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 572/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

carmaster GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschéftsfuhrer Michael Schlos-

ser, Georg-Rumpler-Weg 2, 04703 Leisnig,

Anmelderin und Beschwerdefihrerin,

Verfahrensbevollméchtigte:

Osborne Clarke Rechtsanwaltssozietat, Innere KanalstralRe 15, 50823 Koln,

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 064 468.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 18. November 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin  Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin
Akintche

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 16. August 2012 aufgehoben.

Grinde

Das Wortzeichen

carmaster

ist am 4. November 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur die Dienstleistungen der

Klasse 35: Dienstleistungen des Grof3- und Einzelhandels in den Bereichen
Fahrzeugzubehor, Fahrzeugersatzteile und Werkzeuge; Dienst-
leistungen des Grol3- und Einzelhandels tber das Internet in den
Bereichen Fahrzeugzubehor, Fahrzeugersatzteile und Werk-
zeuge; Zusammenstellung von Waren fir Dritte zu Prasentati-

ons- und Verkaufszwecken

angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 16. August 2012 wegen fehlender Unterschei-
dungskraft nach 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Bei dem

Anmeldezeichen handle es sich um eine sprachtbliche, ohne weiteres verstandli-



che beschreibende Angabe im Sinne von ,Automeister. Das Zeichen werde von
den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Qualitat und somit Be-
schaffenheit der beanspruchten Dienstleistungen verstanden, namlich dass diese
unter Einsatz eines Meisters oder durch einen Meister (Fach-
mann/Hochschulabschluss/Sieger) auf dem Gebiet der Fahrzeuge/Autos/Wagen
erbracht wirden. Dies vor allem deshalb, weil Begriffe wie KFZ-Meister, Karosse-
riemeister, Lackiermeister, Werkzeugmeister, Bademeister, Strallenmeister, Bau-

meister etc. ebenso gangig seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemal be-

antragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des DPMA vom
16. August 2012 aufzuheben.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle handle es sich nicht um eine beschrei-
bende Aussage, sondern um eine sprachliche Neuschodpfung mit herkunftshinwei-
sendem Charakter. Weder existiere das Anmeldezeichen in der deutschen noch in
der englischen Sprache. Vielmehr entstehe durch die Wortverbindung eine neue
Gesamtheit, die den mdglichen schutzunfahigen Charakter der Wortbestandteile

aufhebe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat auch in der
Sache Erfolg. Der Eintragung des Zeichens stehen fir die beanspruchten Dienst-

leistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es der angemel-



deten Marke nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne des § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013,
731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010,
825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1I; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision).
Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH a. a. O. -
Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Stand-
beutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BiolD; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My
World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Un-
terscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3zlgiger
Malstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genugt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH a. a. O. - Marlene-Diet-
rich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11
- Willkommen im Leben; a. a. O. - My World). Ebenso ist zu bertcksichtigen,
dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit
allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer
analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 -
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Mafgeblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten An-
meldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und anderer-



seits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-
ren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuUGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Mat-
ratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449
Rn. 11 — grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR
2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006)
oder wenn diese aus gebrauchlichen Waortern oder Wendungen der deutschen
Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als
solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR
2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOORY,
a.a. 0. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001,
1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darlber hinaus besitzen keine Unter-
scheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umsténde beziehen, wel-
che die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar be-
treffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt
wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschépfen (BGH, Be-
schluss vom 15. April 2014, | ZB 29/13 Rn. 12 — DusseldorfCongress; a. a. O.
Rn. 16 - Gute Laune Drops; a.a. O. Rn. 23 - TOOOR!; a.a. 0. Rn. 28 f. -
FUSSBALL WM 2006). Hierfur reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst
wenn es bislang fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht be-
schreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschop-
fung handelt, in einer seiner méglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren
und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 -
DOUBLEMINT; 674, 678 Rn. 97 - Postkantoor; 680, 681 Rn. 38 - BIOMILD;



GRUR 2003, 58, 59 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch fur ein zusammenge-
setztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorga-
ben fur sich genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer Sachangabe
entfallt bei der Zusammenfligung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn
die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewohnliche Ande-
rung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegfiihrt (EUGH Mar-
kenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O.
Rn.39 f. - BIOMILD; a.a.O. Rn.28 - SAT 2; BGH, Beschluss vom
15. April 2014, 1 ZB 29/13 Rn. 16 — DisseldorfCongress).

Gemessen an diesen Grundsatzen verfigt das Anmeldezeichen ,carmaster®
Uber das erforderliche Mindestmal an Unterscheidungskraft. Denn in Bezug zu
den hier beanspruchten Handelsdienstleistungen der Klasse 35 enthalt die Be-
zeichnung weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsin-
halt noch bestehen sonstige Anhaltspunkte daflr, dass ihr jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischen Begriffen ,,car” und

,master zu einem Substantiv zusammen.

Das Wort ,car® gehort zum englischen Grundwortschatz und bedeutet ,Auto,
Wagen, Fahrzeug“ (vgl. PONS, Online-Wdrterbuch). Damit kann dieser Be-
standteil hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 einen unmittelbaren
Sachhinweis auf die Waren, namlich Autos geben, die zu Prasentations- und
Verkaufszwecken zusammengestellt werden. In Bezug zu den Ubrigen Han-
delsdienstleistungen wird zwar kein unmittelbarer Hinweis auf deren Gegen-
stand bzw. Sortiment gegeben, weil die englischen Wérter fur Fahrzeugzubehor
,car accessories/car component’, fir Fahrzeugersatzteile ,spare
parts/replacement parts“ und fur Werkzeuge ,tools“ lauten. Gleichwohl stehen

auch diese Produkte in einem engen sachlichen Zusammenhang zur Angabe



,car‘. Das hier angesprochene breite Publikum wird den Begriff daher nur in be-

schreibendem Sinn verstehen.

Der weitere englische Bestandteil ,master” bedeutet ,Herr, Meister, Kénner,
Magister” (vgl. PONS, Online-Wérterbuch) und kann als werblicher Hinweis auf
einen Dienstleistungsanbieter aufgefasst werden, der auf seinem Gebiet ein
Kénner bzw. Meister ist. Im deutschen Sprachgebrauch ist der Zeichenbe-
standteil dem allgemeinen Publikum schon aus Wortverbindungen wie ,Talk-
master®, ,Quizmaster* und ,Showmaster® bekannt (vgl. DUDEN,

www.duden.de); mit diesen Begriffen wird die Person bezeichnet, die die jewei-

lige Veranstaltung leitet, ihr vorsteht und ihren Ablauf beherrscht, also ihr
,Meister” ist. Damit vergleichbar ist auf den Gebieten der Informationstechnolo-
gie und der Telekommunikation der Begriff des ,Webmaster” fur eine Person
entstanden, die verschiedene Zustandigkeiten hat. Dartber hinaus ist das Wort
,Master® in erster Linie heute als Bezeichnung eines akademischen Grades in
Gebrauch (vgl. Wahrig, Deutsches Woérterbuch, 2010). Schlie3lich wird der Be-
standteil ,master® auch in Wortverbindungen als Qualitatshinweis verwendet,
um ein Gerat oder Produkt als besonders gut und exklusiv zu kennzeichnen;
entsprechend gebildeten Zeichen wurde daher wiederholt die Schutzfahigkeit
abgesprochen (vgl. etwa Beschluss vom 15. Dezember 2004, BPatG
29 W (pat) 93/03 -  AuditMaster; Beschluss vom  11. August 1995,
32 W (pat) 137/95 —  Finishmaster; Beschluss vom  28. April 1995,
32 W (pat) 171/95 — ECOMASTER).

Trotz der beschreibenden bzw. anpreisenden Bedeutung der beiden Einzelbe-
standteile stellt das Gesamtzeichen ,carmaster” aber keine Sachangabe dar.
Denn die konkrete Zusammensetzung ist sprachuntblich und erschopft sich —
anders als die Markenstelle meint - nicht nur in einer Angabe, die auf die beruf-

liche Qualifikation des Handlers und Qualitat der Dienstleistungen hinweist.


http://www.duden.de/

Weder handelt es sich bei ,carmaster im Englischen um einen lexikalisch
nachweisbaren oder gebrauchlichen Begriff noch ist der entsprechende deut-
sche Begriff ,Automeister lexikalisch erfasst oder sachbeschreibend in Ge-

brauch.

Eine Berufsbezeichnung ,carmaster” gibt es im Englischen nicht; vielmehr sind
zur Beschreibung der Tatigkeit vergleichbar der eines KFZ-Meisters Begriffe
ublich wie z. B. ,Master mechanic®, ,automobile technician®, ,Master craftsman
(in automobile engineering)“. Der Senat konnte zudem im Rahmen einer Re-
cherche nicht feststellen, dass der Begriff ,carmaster im englischen oder deut-
schen Sprachraum als Qualitéatsangabe fir Handelsdienstleistungen im Zu-

sammenhang mit Autos und Autozubeh6r verwendet wird.

Auch in seiner deutschen Bedeutung ,Automeister” ist das Zeichen nicht als
Hinweis auf die berufliche Ausbildung und Kompetenz des Auto(teile)Handlers
geeignet, weil die entsprechende Qualifikation im Bereich des KFZ-Handwerks
nicht als ,Automeister”, sondern als ,KFZ-Meister bezeichnet wird. Der Begriff
LAutomeister® kann auch nicht mit der gesetzlich geschitzten Bezeichnung
,KFZ-Meister‘ im Sinne des § 51 der Handwerksordnung gleichgestellt werden.
Anhaltspunkte fur ein insoweit bestehendes Sprachverstandnis bestehen nicht;
vielmehr ist die Verwendung des Begriffs ,Automeister* — auch in der Um-
gangssprache - nicht Ublich. Die dem angefochtenen Beschluss der Marken-
stelle beigefligte Seite einer Google-Trefferliste Uber den Suchbegriff ,Auto-
meister® ist unbehelflich, denn die dortigen Treffer zeigen ersichtlich eine mar-
kenmallige Verwendung. So gehen sie allesamt auf eine Werkstatt-Kette und
deren Franchisenehmer zuriick; Uberdies ist die Firma Inhaberin entsprechen-
der ,Automeister“-Wortmarken (Gemeinschaftsmarke 006319065 fur Klassen 9,
12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 und 42 und nationale Marke 30 2012 055 73 fur
Klassen 12, 37, 40 und 41). Bei den weiteren von der Markenstelle aufgefiihrten
Bezeichnungen wie Lackiermeister, Malermeister, Karosseriemeister etc. han-

delt es sich — im Gegensatz zu dem Wort ,Automeister” - um géngige bzw.



staatlich anerkannte Berufsbezeichnungen. Schlief3lich hat auch die Recherche
des Senats keine bzw. keine ausreichenden Nachweise uber eine sachbe-
schreibende oder rein werblich anpreisende Verwendung des Begriffs ,Auto-

meister” ergeben.

Zweifellos handelt es sich bei ,carmaster um ein sog. ,sprechendes” Zeichen
mit deutlich beschreibenden Anklangen, weil die angesprochenen Verkehrs-
kreise darin eine produktbezogene Werbeaussage in dem Sinne hineinlesen,
dass der Handler bzw. Dienstleistungsanbieter hohe fachliche Kompetenz in
der Auto(teile)branche besitzt. Dies geniigt jedoch nicht, dem Zeichen jede
Unterscheidungskraft abzusprechen. Denn solche produktbezogenen Anspie-
lungen oder Assoziationen stehen einer Schutzgewahrung nicht entgegen. Zum
Verstandnis des Zeichens im Sinne einer solchen Aussage gelangt das Publi-
kum namlich erst Gber gedankliche Zwischenschritte, indem es zunachst den
englischen Begriff ,carmaster* mit ,Automeister” Ubersetzen, diesen unge-
brauchlichen Begriff mit ,KFZ-Meister” gleichsetzen und damit auf die Qualifika-
tion des Anbieters und die Qualitdt der Handelsdienstleistungen schlie3en
muss. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige
analysierende Betrachtungsweise aber unzulassig, weil sich aus ihr keine in
den Vordergrund drangende, fir den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres
ersichtliche Beschreibung der Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014,
565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Dem Zeichen kann daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis
abgesprochen werden.

2. Ein Freihaltebedirfnis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist aus den genannten
Grunden ebenfalls nicht gegeben.
Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Akintche

pro
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