BUNDESPATENTGERICHT

An Verkindungs Statt
24 W (pat) 39/14 zugestellt am
30. Juni 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 018 157.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 28. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Die Bezeichnung
Aquaproof

wurde am 2. Marz 2012 als Wortmarke angemeldet fiir folgende Waren:

Klasse 11: Badinstallationen; Leitungen [Teile von sanitaren Anlagen]; sa-
nitare Apparate und Anlagen; Trennwande fir Badewannen
und Duschen; Urinale [sanitdre Einrichtungen]; Waschbecken
[Teile von Sanitareinrichtungen]; Wasserkasten fur Toiletten-

spulungen;

Klasse 17: Akrylharze [Halbfabrikate]; Armierungen fir Druckluftleitungen,
nicht aus Metall; Baumrinde fiir die Schallisolierung; Baumwolle
zum Abdichten; chemische Leckdichtungsmittel; Dichtungen fir
Dehnungsfugen; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial;
Dichtungsmassen; Dichtungsmittel; Dichtungsringe; Dichtungs-
streifen; elastische Garne und F&den, nicht fur Textilzwecke;
Feuchtigkeitsisoliermittel fur Gebaude; feuerfestes Isoliermate-
rial; Filtermaterial [Kunststoff- oder Schaumstoffhalbfabrikate];
Folien aus regenerierter Zellulose, aul3er fur Verpackungszwe-
cke; Glasfasergewebe zur Isolierung; Glasfasern fir Isolierzwe-
cke; Glaswolle zur Isolierung; Gummidichtungen; Gummifaden,
nicht fur Textilzwecke; Gummiringe; Isolierband; Isolierfolien
aus Metall; Isoliergewebe; Isolierhandschuhe; Isoliermaterial,
Isoliermaterial fur Kabel; Klebebander, -streifen, aul3er fur me-
dizinische Zwecke; Kunststofffasern, nicht fur Textilzwecke;

Kunststofffolien, aul3er fur Verpackungszwecke, Leitungsdich-



tungen; Rohrmuffen, nicht aus Metall, Rohrverbindungsstucke,
nicht aus Metall; Schallddmmungsmittel; Schlauche aus texti-
lem Material; Schlauche, nicht aus Metall; Selbstklebebander,
aulRer fur medizinische Zwecke; wasserundurchlassige Dich-

tungen;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) fur
Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten

(nicht aus Metall); Denkmaéler (nicht aus Metall).

Die Markenstelle fir Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)
hat die Anmeldung mit zwei Beschlissen vom 23.Juli2013 und vom
9. Januar 2014, von denen der letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen
ist, zurickgewiesen, weil der Eintragung die Schutzhindernisse des 8 8 Abs. 2
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstinden.

Die Angabe sei aus den beiden Wortbestandteilen ,Aqua“ (lat.. Wasser) und
.proof‘ (engl.: bestandig, fest) zusammengesetzt und werde vom angesprochenen
Verkehr i. S. v. ,wasserbestandig, wasserfest* verstanden. Im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren werde er ,Aquaproof‘ deshalb nicht als betrieblichen
Hinweis, sondern als beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren bzw.
Merkmale dieser Waren verstehen. Aus diesen Grinden fehle der Angabe auch
die erforderliche Unterscheidungskratft.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Zur Begrundung wiederholt und vertieft die Anmelderin ihren Vortrag aus dem
patentamtlichen Verfahren. Insbesondere besitze die angemeldete Bezeichnung
die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Begrindung der Markenstelle sei wi-
dersprichlich, wenn die Angabe ,Aquaproof‘ angeblich einerseits die Wasserdich-
tigkeit bzw. Wasserbestandigkeit der Waren beschreiben solle, wenn andererseits

die Waren aber keinesfalls wasserldslich seien.



Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung der angemeldeten Be-
zeichnung werde der Verkehr nicht ohne analytische Schritte als beschreibenden
Begriff auffassen, weil sie neu und unublich sei, vielmehr werde stattdessen der
Begriff ,waterproof‘ verwendet. Hersteller wiirden derartige Waren auch nicht als
,wasserfest’, ,water-proof oder gar ,aquaproof‘ bezeichnen. Die Wortbildung aus
einem lateinischen und englischen Begriff sei auch ungewd6hnlich, die von der
Markenstelle herangezogenen Beispiele (,aquabike®, “aquajogging“) seien nicht
vergleichbar, schon weil es keine vorrangig verwendeten, gleichlautenden Begriffe
gabe. Es gebe auch keine Belege, dass die Angabe ,Aquaproof” aktuell oder zu-

kiinftig beschreibend verwendet werde.

Die Anmelderin hat beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 17 des DPMA vom
23. Juli 2013 und vom 9. Januar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung
der angemeldeten Angabe ,Aquaproof‘ das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zutreffend als

nicht unterscheidungskraftig nach 8§ 37 Abs. 1 MarkenG zuriickgewiesen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewabhrleisten (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004,
428, Tz. 30, 31 — Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 — FUSSBALL WM 2006).

Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des



Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor
ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuUGH GRUR 2003, 604,
608 [Tz. 60] — Libertel; BGH GRUR 2014, 872, Az. | ZB 18/13 [Rz. 41] — Gute
Laune Drops). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmittelbare
oder tatséchliche Behinderungen, sondern bereits durch eine blol3e potentielle
Beeintrachtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber,
GRUR 2005, 127, 129 — Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Ent-
scheidungspraxis des EuUGH mit weiteren Nachweisen). Keine Unterscheidungs-
kraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850,
Tz. 19 — FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 — Postkantoor).
Daruiber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschrei-
bender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH — FUSSBALL
WM 2006, a. a. O.).

FUr eine Schutzversagung reicht es dabei bereits aus, dass ein Wortzeichen in ei-
ner seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistun-
gen bezeichnen kann (vgl. EuUGH GRUR 2003, 58, 59, Rn. 21 - Companyline;
MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 — Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109, Rn. 97 —
Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 — Biomild).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist fer-
ner mal3geblich auf die Auffassung der beteiligten inldndischen Verkehrskreise
abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung
finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsver-
brauchers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen an
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8, Rdn. 41f.). Bei der Beurteilung des

Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrs-



verstandnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH
GRUR 2013, 1143, Tz. 15 — Aus Akten werden Fakten).

Ausgehend von diesen Grundsatzen werden die hier maR3geblichen Verkehrs-
kreise, die sowohl die Endverbraucher der beanspruchten Waren als auch Fach-
kreise (Handel/ Industrie) umfassen, die angemeldete Bezeichnung, wenn sie
ihnen i. V. m. den hier betroffenen Waren begegnet, nicht als betrieblichen Her-
kunftshinweis, sondern ausschlief3lich als Sachhinweis auffassen.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich ohne weiteres ersichtlich aus den Wort-
elementen ,Aqua“ und ,proof‘ zusammen. Das lateinische Wort fur Wasser ,Aqua“
wird in der deutschen Sprache, worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hat
(vgl. Anlagen zum Erstbeschluss der Markenstelle vom 23. Juli 2013), in zahlrei-
chen Wortkombinationen, die im Zusammenhang mit Wasser stehen, gebraucht
und ist dem Verkehr daher gut bekannt (z. B. ,Aquakultur, aquatisch®). Das aus
der englischen Sprache stammende Wortelement ,proof‘ hat als Adjektiv u. a. die
Bedeutung ,dicht, undurchlassig, bestandig“ (vgl. Langenscheidt Muret-Sanders,
Grolwdrterbuch Englisch, Teil 1, Neubearb. 2010, S. 762, der Anm. als Anlage 1
mit Ladungsvfg. vom 12.1.2015 ubersandt). Der Verkehr wird der angemeldeten
Bezeichnung in ihrer Gesamtheit die Bedeutung ,wasserdicht bzw. ,wasserun-
durchlassig” beimessen. Auch wenn eine sprachliche Neuschdpfung vorlage, han-
delt es sich nicht um eine semantisch ungewothnliche Wortbildung (vgl. z. B. die
vielfaltigen Wortkombinationen mit dem fur ,Wasser” stehenden Wortelement
LAqua“ gemall Anlage zum Erstbeschluss der Markenstelle vom 23. Juli 2013).
Vor allem sind auch Kombinationen des Begriffes ,Aqua“ mit Worten der engli-
schen Sprache dem allgemeinen Endverbraucher bekannt (z. B. ,Aquaplaning,
Aquabike, Aquajogging®).

In Verbindung mit den beanspruchten Waren, die alle im Zusammenhang mit
Wasser, z. B. fur wasserfihrende Anlagen, verwendet werden kénnen, wird der
angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung lediglich als Sachhinweis
auf Eigenschaften der so gekennzeichneten Waren auffassen, namlich als ,was-

serfest® oder ,wasserbestandig®, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis.



Hinsichtlich der Waren ,Badinstallationen; Leitungen [Teile von sanitdren Anla-
gen]; sanitare Apparate und Anlagen; Trennwande fir Badewannen und Duschen;
Urinale [sanitare Einrichtungen]; Waschbecken [Teile von Sanitareinrichtungen;
Wasserkasten fur Toilettenspllungen® der Klasse 11, Klasse 17: Baumwolle zum
Abdichten; chemische Leckdichtungsmittel; Dichtungen fur Dehnungsfugen;
Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Dichtungsmassen; Dichtungsmittel,
Dichtungsringe; Dichtungsstreifen; elastische Garne und Faden, nicht fur Textil-
zwecke; Feuchtigkeitsisoliermittel fir Gebaude; feuerfestes Isoliermaterial; Glasfa-
sergewebe zur Isolierung; Glasfasern fur Isolierzwecke; Glaswolle zur Isolierung;
Gummidichtungen; Gummifaden, nicht fur Textilzwecke; Gummiringe; Isolierband,
Isolierfolien aus Metall; Isoliergewebe; Isoliermaterial; Isoliermaterial fir Kabel,
Klebebander, -streifen, aul3er fur medizinische Zwecke; Kunststofffasern, nicht fir
Textilzwecke; Kunststofffolien, aul3er fir Verpackungszwecke, Leitungsdichtun-
gen; Rohrmuffen, nicht aus Metall; Rohrverbindungsstiicke, nicht aus Metall,
Schalldammungsmittel; Schlauche aus textiliem Material; Schlauche, nicht aus
Metall; Selbstklebebander, aulRer fir medizinische Zwecke; wasserundurchlassige
Dichtungen® der Klasse 17 sowie ,Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht
aus Metall) fir Bauzwecke® der Klasse 19 liegt es auf der Hand, dass diese Be-
standteile von wasserfiilhrenden Anlagen sein kdnnen. Der Einwand der Anmelde-
rin, bei derartigen Waren sei die Wasserbestandigkeit die Regel und werde von
den Herstellern gewdhnlich nicht gekennzeichnet, fuhrt nicht dazu, dass der Ver-
kehr die Angabe ,Aquaproof” als betrieblichen Herkunftshinweis ansieht, sondern
gleichwohl als — mdglichweise uberfllissigen — Hinweis auf eine selbstverstandli-
che und dariber hinaus auch wesentliche Wareneigenschatft.

Auch die tbrigen beanspruchten Waren kénnen zu Abdichtungszwecken verwen-
det werden (z. B. Acrylharze, Baumrinde kann ebenfalls als wasserdichtes Mate-
rial eingesetzt werden, ebenso z. B. auch Baumwolle (vgl. die der Anm. als Anla-
gen 2, 3, 4, mit Ladungsvfg. Ubersandten Belege) oder kdnnen in wasserfester
Ausfuhrung dazu dienen, vor den Gefahren von (Wasser-) Feuchtigkeit zu schut-
zen (z. B. im Zusammenhang mit elektr. Strom). Schlief3lich sind auch ,Denkmaler

(nicht aus Metall)* in unterschiedlichsten Formen denkbar, so z. B. auch als Brun-



nen (vgl. die der Anm. als Anlage 5 mit Ladungsvfg. Gibersandten Belege), so dass
auch insoweit die angemeldete Bezeichnung zur Beschreibung von Merkmalen
der letztgenannten Waren geeignet ist.

In den malRgebenden Verkehrskreisen wird sich die vorgenannte Bedeutung in
Bezug auf alle beanspruchten Waren auch ohne eine mehrere Gedankenschritte
erfordernde, analysierende Betrachtungsweise erschliel3en.

Es ist unerheblich, ob die von der Angabe beschriebene Wareneigenschaft durch
andere Begriffe gleich oder besser beschrieben werden kann oder andere Begriffe

(z. B. water-proof) bereits gebrauchlich sind.

Der angemeldeten Bezeichnung fehlt daher insgesamt die gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.
Ob daneben auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erflillt ist,

kann offenbleiben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméalig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,



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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Heimen Schmid

Pr



