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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR Marke 1 043 630

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 27. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 17 Internationale Re-
gistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
14. Juni 2013 wird aufgehoben, soweit der schutzsuchenden
IR-Marke 1 043 630 der Schutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land bezuglich der Waren ,Compositions extinctrices® verweigert
worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickge-

wiesen.

Grinde

Die auf der franzdsischen Basisanmeldung vom 24. Dezember 2009 beruhende,
am 1. Juni 2010 international registrierte Wortmarke IR 1 043 630

MPF

beansprucht in der Bundesrepublik Deutschland Schutz fir die folgenden Waren:

Klasse 1: Compositions extinctrices; silicone; colles pour lindustrie;
colles pour matiéres a calfeutrer, a étouper et a isoler; colles

pour fils, filés, tissus et toiles.

Klasse 17: Matieres a calfeutrer, a étouper et a isoler; fibores minérales
pour lisolation et la protection contre le feu (matieres a
calfeutrer, a étouper et a isoler); fils, filés, tissus et toiles pour

l'isolation, I'étanchéité, le calfeutrage et la protection contre le



feu (matieres a calfeutrer, a étouper et a isoler); tissus pare-
flammes (matieres a calfeutrer, & étouper et a isoler); tissus
utilisés pour la protection incendie (matieres a calfeutrer, a
étouper et a isoler); tissus en fibres de verre pour l'isolation et
pour la protection incendie (matiéres a calfeutrer, & étouper et
a isoler); tissus en silicone pour l'isolation et pour la protection

incendie (matiéres a calfeutrer, a étouper et a isoler).

Die Markenstelle fur Klasse 17 Internationale Markenregistrierung des Deutschen
Patent- und Markenamtes hat dieser IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland mit Beschluss vom 14. Juni 2013 verweigert. Aus Sicht der Marken-
stelle steht der Schutzerstreckung der IR-Marke ,MPF* das Schutzhindernis des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Buchstabenfolge ,MPF“ sei eine im In-
land gebrauchliche Abkurzung fur Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz. Dieser
Stoff kdnne in den angemeldeten Waren als Inhaltsstoff oder Ausristungsmerkmal
enthalten sein. Insbesondere werde der Kunststoff MPF als Klebstoff und Be-
schichtung eingesetzt und kénne — etwa als Granulat - auch als Feuerléschmittel
eingesetzt werden. Der angesprochene Verkehr werde die schutzsuchende
IR-Marke i. V. m. den beanspruchten Waren lediglich als eine beschreibende
Sachaussage dahingehend erkennen, dass die angebotenen Waren solche

Kunststoffe enthielten, die mit ,MPF“ abgekurzt werden.

Die Markeninhaberin vertritt in ihrer gegen den vorgenannten Beschluss gerichte-
ten Beschwerde die Auffassung, dass die schutzsuchende IR-Marke unterschei-
dungskraftig und nicht beschreibend sei, was mit Blick auf auslandische Vorein-
tragungen auch konsistent sei. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei welchen
nicht von einem Personenkreis ausgegangen werden kdnne, der Uber Fachkennt-
nisse in den Bereichen Chemie und Kunststoffe verflige, wirden die Buchstaben-
folge ,MPF“ nicht als Abkurzung fur ,Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz* erken-
nen; die beanspruchten Waren seien Uberwiegend an den allgemeinen Durch-

schnittsverbraucher gerichtet. Selbst wenn die mal3geblichen Verbraucher ,MPF*



I. S. v. ,Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz* verstinden, sei keine beschreibende
Bedeutung fur die beanspruchten Waren ersichtlich. Die Unterlagen der Marken-
stelle seien nicht geeignet, um einen hinsichtlich der beanspruchten Waren be-
schreibenden Charakter der Buchstabenfolge ,MPF“ im dargelegten Sinne zu be-
legen. Das gleiche gelte fur bestimmte, von der Markenstelle genannte Eigen-
schaften von ,MPF* wie ,schwere Entflammbarkeit oder Bestandigkeit gegen hohe
Temperaturen®; die Belege der Markenstelle kdnnten auch insoweit einen sachli-
chen Bezug zu den vorliegend beanspruchten Waren nicht herstellen. Im Ubrigen
werde die Buchstabenkombination ,MPF“ in verschiedensten Bereichen flr ver-
schiedene Waren und in verschiedenen Bedeutungen verwendet, so dass der
Verkehr sie nicht sofort und unmittelbar als Abkirzung fir ,Melamin-Phenol-For-
maldehyd-Harz“ erkennen kénne, selbst wenn es sich um Fachkreise aus dem
Bereich Chemie bzw. Kunststoffe handele. Schlief3lich geniel3e die schutzsu-
chende IR-Marke in einer Reihe auslandischer Staaten, und zwar den Benelux-
Staaten, UK, Italien, Finnland und den USA Schutz.

Die Markeninhaberin ist zu der auf ihren Hilfsantrag hin anberaumten mindlichen
Verhandlung, zu der sie ordnungsgemalf geladen war, nicht erschienen, ohne ihr

Nichterscheinen anzukindigen. Sie hat schriftsétzlich sinngemaf beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 17 Internationale Re-
gistrierung vom 14. Juni 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg.



1. Einer Erstreckung des Schutzes der IR-Marke 932 791 auf das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland steht mit Ausnahme der Waren ,Compositions
extinctrices" das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entge-
gen, 888 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 113, 119, 124, MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA
und Art 69" B Nr, 2 PVU.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die einer
Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis auf-
gefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ur-
sprungsidentitdt der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewahrleisten
(vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17
— FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Be-
zeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006;
EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die Unter-
scheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen,
welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit
denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-
stellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

MaRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und/oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/ oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR
2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18
- FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl ,,und/ oder ist klargestellt, dass auch
das Verstandnis der beteiligten Fachkreise fir sich gesehen von ausschlaggeben-
der Bedeutung sein kann (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rdn. 41).



b) Nach diesen Grundsétzen fehlt der Schutz suchenden IR-Marke nach der maf3-
geblichen inlandischen Verkehrsauffassung die erforderliche Unterscheidungs-
kraft in Bezug auf die beanspruchten Waren mit Ausnahme von ,compositions
extinctrices®.

Die Buchstabenfolge ,MPF“ wird in Deutschland u.a. als Abklrzung fur ,Melamin-
Phenol-Formalydehyd-Harze® verwendet (vgl. Rompp, Lexikon Chemie, 10. Aufl.
1998, S. 2768, als Anlage 1 zur Ladungsvfg. v. 22.12.2014 der Markeninhaberin
Ubersandt); Duden Wérterbuch der chemischen Fachausdricke, 2003, S. 451,
S. Anlage 2 ebd.). Melamin-Formaldehyd-Harze (MF), die neben hoher Oberfla-
chenharte, Abriebfestigkeit und Flammfestigkeit Uber eine gute Bestandigkeit u. a.
ggl. Chemikalien und Temperatur verfigen, werden als feste oder flissige Mas-
sen vielféaltig eingesetzt, z. B. zur Herstellung von Laminaten und Formteilen wie
Elektroisolierteilen, Griffen fur Kiichengeréte, Beschichtung von Holzwerkstoffen,
Verleimung von Spanplatten, Nassfestausrustung von Papier, Textilhilfsmittel,
Additive fur hydraulische Bindemittel, Einbrennlacke (vgl. Rompp, Lexikon Che-
mie, 10. Aufl. 1998, S. 2575, s. Anlage 3 ebd.). Melamin-Phenol-Formalydehyd-
Harze entstehen durch Abmischen von MF und Phenol-Harzen oder durch Einwir-
kung von Formaldehyd auf Mischungen aus Melamin und Phenol und werden
ebenfalls vielfaltig eingesetzt, z. B. bei der Herstellung von Haus- und Kichenge-
raten, Isolierteilen oder als Schichtpressstoffe (vgl. Rompp, Lexikon Chemie,
10. Aufl. 1998, S. 2575, s. Anlage 4 ebd.), so z. B. auch als Bestandteil von
schwer entflammbaren Duroplastfasern fir Presspolster (vgl. die Druckschrift
EP 0842 764 Al, dort insbes. Sp. 2, Zeilen 15 ff.; s. Anlage 5 ebd.). Ein weiteres
Beispiel fiur die Verwendung von MPF ist der Einsatz als Bindemittel fir nicht-
brennbare Dammstoffe mit hoher Feuerwiderstandsdauer und verminderter Was-
seraufnahme fir Bau- und Isolierzwecke (vgl. die Druckschrift EP 0 000 056 B1,
insbes. Sp. 2, Zeile 48 — Spalte 3 Zeile 3, Anlage 6 ebd.). Hieraus folgt, dass die
schutzsuchende Buchstabenkombination im konkreten Warenzusammenhang als
beschreibende Sachangabe geeignet ist, denn aufgrund der vorgenannten Eigen-
schaften und vielfaltigen Einsatzmdoglichkeiten von Melamin-Phenol-Formaldehyd-

harz wird die abklirzende Buchstabenfolge ,MPF“, zumindest vom Fachverkehr



I. V. m. den beanspruchten Waren (Klasse 1) “colles pour l'industrie; colles pour
matieres a calfeutrer, a étouper et a isoler; colles pour fils, filés, tissus et toiles®
sowie (Klasse 17) “Matiéres a calfeutrer, a étouper et a isoler; fibres minérales
pour l'isolation et la protection contre le feu (matieres a calfeutrer, a étouper et a
isoler); fils, filés, tissus et toiles pour l'isolation, I'étanchéité, le calfeutrage et la
protection contre le feu (matiéres a calfeutrer, a étouper et a isoler); tissus pare-
flammes (matieres a calfeutrer, a étouper et a isoler); tissus utilisés pour la protec-
tion incendie (matiéres a calfeutrer, a étouper et a isoler); tissus en fibres de verre
pour l'isolation et pour la protection incendie (matiéres a calfeutrer, & étouper et a
isoler); tissus en silicone pour l'isolation et pour la protection incendie (matieres a
calfeutrer, a étouper et a isoler)” als rein sachbezogene Angabe von Merkmalen
dieser Waren, namlich als Bezeichnung von Bestandteilen bzw. Inhaltsstoffen,
eben Melamin-Phenol-Formaldehydharz wahrgenommen werden, nicht aber als
betriebliche Herkunftsangabe. Die der Inhaberin der IR-Marke Ubersandten Belege
zeigen, dass ,MPF*“ als Bestandteil in schwer entflammbaren Duroplastfasern und
als Bindemittel fir nicht-brennbare Dammstoffe mit hoher Feuerwiderstandsdauer
verwendet werden, so dass der angesprochene Verkehr in der Angabe ,MPF* le-
diglich den Hinweis auf diesen Inhaltsstoff fir Leime flr gewerbliche Zwecke;
Klebstoffe fiur Verpackungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial und fir Kabel, ge-
sponnenes Garn und (Textil-) Gewebe sowie fur Verpackungs-, Dichtungs- und
Isoliermaterial und dafiir verwendete Mineralfasern, Kabel, gesponnenes Garn,
(Textil-) Gewebe, insbesondere feuerfeste Textil- und Glasfasergewebe oder sol-
che zum Feuerschutz und Textilfasern aus Silikon fur entsprechende Zwecke
sieht.

In Zusammenhang mit der Ware ,silicone“ kann die Angabe ,MPF“ in der oben
genannten Bedeutung zudem ein Sachhinweis darauf sein, dass das Silikon mit
.MPF“ versetzt ist, da bestimmte Silikonwerkstoffe z. B. auch lichtstreuende Mik-
ropartikel aus anderen Materialien wie ,MPF* enthalten kénnen (vgl. z. B. Presse-
mitteilung des Karlsruher Institutes flr Technologie, Anl. 8 ebd.).

Der Umstand, dass eine Buchstabenfolge als Abkirzung unterschiedliche Bedeu-

tungen annehmen kann, ist fur sich nicht geeignet, das Schutzhindernis fehlender



Unterscheidungskraft zu tberwinden. Fur die Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft einer Marke ist vielmehr entscheidend, welche begriffliche Bedeutung sie im
Zusammenhang mit den konkreten beanspruchten Waren und/oder Dienstleistun-

gen annehmen kann.

c) Aus der Schutzgewéahrung fur die IR-Marke in anderen Staaten kann die Mar-
keninhaberin schliel3lich keinen Anspruch auf Schutzgewéahrung ableiten. Vorein-
tragungen fihren ebenso wie vorhergehende Schutzrechtsersteckungen weder fur
sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheits-
satz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung bzw.
Schutzgewahrung zu befinden haben, denn die Entscheidung Uber die Schutzfa-
higkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EUGH
MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Post-
kantoor; GRUR 2004, 428, Nr.63 -Henkel, BPatG MarkenR 2007,351,
352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing
discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Auslandische Voreintragungen oder
Schutzerstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfahigkeit im
Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Strébele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 58 f. m. w. N.), zumal es auf das Verstandnis der inlandi-

schen Verkehrskreise ankommt.

Aus diesen Grinden war der international registrierten Marke IR 1 043630 ,MPF*
gemalR 88 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5
PMMA, Art. 6quinquies B PVU im tenorierten Umfang der Schutz fiir das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

2. In Bezug auf die Waren ,Compositions extinctrices“ war der angefochtene Be-
schluss hingegen aufzuheben, da einem Schutz der IR-Marke insoweit keine
Schutzhindernisse entgegenstehen. Die Buchstabenfolge ,MPF* hat auch in der
Bedeutung ,Melamin-Phenol-Formaldehydharz® keine beschreibende Bedeutung

fur die genannte Ware. Wenngleich ,MPF* z. B. als Zutat von Flammschutzmitteln



Verwendung finden kdnnen, besteht zwischen diesen und den beanspruchten
Feuerléschmitteln ein deutlicher Unterschied. Nach der dem Senat vorliegenden
Beleglage kann nicht davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Ver-
kehr annehmen konnte, dass ,MPF* als Flammschutzmittel zugleich Inhaltsstoff

von Feuerléschmitteln sein kdnnte.

Andere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteilig-
ten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn ge-

ragt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karls-
ruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Metternich Heimen Schmid

Bb



