BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 64/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 055 765.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die
Richterin Uhlmann als Vorsitzende, den Richter Merzbach und den Richter am
Landgericht Dr. S6chtig am 15. Juni 2016

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Wortzeichen

PLASMACOAT 3D

ist am 18. Oktober 2013 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt gefuhrte Markenregister fur die folgenden Waren und Dienstleistungen der

.Klasse 7:  Maschinen zur Beschichtung von Oberflachen mit einem Beschich-
tungsmaterial; Gehéuse fir Maschinen und Motoren; Gestelle fir
Maschinen; Steuergerate fir Maschinen; Maschinenteile / Maschi-
nen zur Oberflachenbehandlung und/oder Oberflachenbeschich-
tung von Werkstiicken mittels elektrischer Entladung und/oder
reaktiver Medien; Beschichtungsanlage namlich Apparate, Instru-
mente und Anlagen zur Oberflachenbehandlung und/oder Oberfla-
chenbeschichtung von Werkstiicken mittels elektrischer Entladung
und/oder reaktiver Medien

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln,
Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbeziigliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhard- und -software; technische Bera-
tung®

angemeldet worden.



Mit Beschluss vom 20. August 2014 hat die Markenstelle fur Klasse 7 die Anmel-

dung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurickgewiesen.

Zur Begrundung hat sie ausgefiuhrt, der Verkehr — Fachkreise aus der Materialbe-
arbeitung und interessierte und informierte Laien— werde den Begriff
,PLASMACOAT 3D" dahingehend verstehen, dass es sich bei den Waren und
Dienstleistungen um solche handele, die der dreidimensionalen Plasmabeschich-
tung dienten, dafir bestimmt seien bzw. diese Beschichtungsverfahren entwickel-
ten oder erforschten. Das Wortzeichen sei sprachiblich aus englischen Wartern
gebildet, die bereits in die deutsche Sprache eingegangen seien. ,Plasma“ stehe
fur ein Teilchengemisch auf atomar-molekularer Ebene, dessen Bestandteile teil-
weise oder vollstandig in lonen und Elektronen ,aufgeteilt” seien, ,Coat” bezeichne
eine Beschichtung und ,3D" stehe fur etwas Dreidimensionales. Die in Frage kom-
menden Waren und Dienstleistungen konnten der dreidimensionalen Beschich-
tung dienen, selbst derart beschichtet sein oder sich mit der Entwicklung dieses
Beschichtungsverfahrens beschéaftigen. Der Begriff kdbnne bewusst weit gefasst
sein, um ein maglichst breites Feld abzudecken. Auch wenn Beschichtungen rela-
tiv dinn seien, konnten sie dennoch dreidimensional sein. Der Begriff
,PLASMACOAT" werde nach dem Ergebnis der Recherche der Markenstelle auch
bereits beschreibend verwendet, vergleichbare Anmeldungen hatten ebenfalls

nicht zur Eintragung gefihrt.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemalf

beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 07 vom 20. Au-

gust 2014 aufzuheben.

Sie tragt vor, das Wortzeichen beschreibe die angemeldeten Waren und Dienst-
leistungen weder unmittelbar, noch werde ein beschreibender Bezug zu den

Waren hergestellt. Es habe die Bedeutung ,Plasma(gas)-Beschichtung dreidimen-



sional“. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diese Ubersetzung vor-
nahmen, die bereits einen gewissen gedanklichen Aufwand erfordere, vermittle
der Begriff keine klare Aussage. Ein Widerspruch ergebe sich schon daraus, dass
eine Beschichtung flachig und nicht dreidimensional sei. Bei den angemeldeten
Waren handele es sich ungeachtet dessen auch nicht um Beschichtungen. Die
von der Markenstelle vorgelegten Recherchebelege seien nicht tberzeugend. Teil-
weise fehle die Bezeichnung ,3D“ teilweise werde die Bezeichnung
,PLASMACOAT" markenmaldig verwendet, teilweise bezégen sich die Nachweise
auf andersartige Produkte. Auch habe sich die Markenstelle mit den vergleichba-
ren Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu den Markenanmeldungen

,EasyCoat®, ,PlasmaCure” und ,Duocoat” nicht hinreichend auseinander gesetzt.

Zum weiteren Vorbringen wird ergédnzend auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat
die Anmeldung mit zutreffender Begrindung gemafR 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
zurlckgewiesen. Dabei konnte der Senat ohne mindliche Verhandlung entschei-
den, da die Beschwerdefiihrerin keinen Antrag auf Durchfihrung der mundlichen
Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht fir sachdienlich halt. Das
Bundespatentgericht entscheidet tiber Beschwerden in Markensachen grundséatz-
lich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG).

Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen inne-
wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst
zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, GRUR 2012,
610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. — EUROHYPO;



BGH, GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 — HOT,; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 — Kaleido;
GRUR 2012, 1143, Rdnr.7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr.9
— Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis I,
GRUR 2010, 935, Rdnr.8 —Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18
— FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die
Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (vgl. EUGH, GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 — Standbeutel; GRUR 2006,
229, 230, Rdnr. 27 — BiolD; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 — EUROHYPO; BGH
GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 — VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 — My World).
Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis
begriindet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger
Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genigt, um das Schutzhindernis zu tUberwinden (vgl. BGH, GRUR 2012, 1143,
Rdnr. 7 — Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 — Neuschwanstein; GRUR
2012, 270, Rdnr. 8 — Link economy).

MaRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten 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. EuGH, GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 — SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 — Die
Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006,
850, 854, Rdnr. 18 — FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die mafigeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten) lediglich
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl.
EuGH, GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 — Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 270,



271, Rdnr.11 -Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr.10
— DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr.19 — FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch;
GRUR 2001, 1153 — antiKALK) oder wenn diese aus gebrauchlichen Waortern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache beste-
hen, die — etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in
den Medien — stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
werden (vgl. u. a. BGH, GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 — FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1143, 1144 — Gute Zeiten -
Schlechte Zeiten). Daruber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch sol-
che Zeichen, die sich auf Umstéande beziehen, welche die beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger
beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH, GRUR 2010, 1100,
Rdnr. 23 — TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 — FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsatzen steht der Eintragung des Wortzeichens ,PLASMACOAT

3D* das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus dem Wortelement ,PLASMACOAT" und der
Buchstaben-/Zahlenkombination ,3D“ der Ublichen Abklrzung flr ,dreidimensi-
onal“, zusammen. Das englische Wort ,coat® hat als Substantiv die Bedeutungen
,Mantel, Fell“, aber auch ,Schicht, Anstrich; ,to coat sth.“ bedeutet im allgemeinen
Sprachgebrauch ,etwas Uberziehen, umhdillen, beschichten“ (Pons, GroRwoérter-
buch Englisch; www.dict.cc). Beschichtungsverfahren werden auch in der deut-
schen Sprache als ,,Coating“ bezeichnet. ,Plasma“ ist, wie die Beschwerdeflhrerin
auch selbst einrdumt, ein teilweise ionisiertes Gas, das unter anderem bei der
industriellen Beschichtung zur Anwendung kommt. Damit verbindet der angespro-
chene Verkehr, der sich hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen in erster Linie aus Fachleuten aus Wirtschaft und Forschung zusammensetzt,
die entsprechende Waren und Dienstleistungen fir betriebliche bzw. berufliche

Zwecke erwerben bzw. in Anspruch nehmen, mit dem Anmeldezeichen die Bedeu-



tung ,Plasmabeschichtung dreidimensional®. Dies raumt auch die Beschwerdefuh-

rerin in der Beschwerdebegrindung ein.

Unter ,Plasmabeschichtung“ versteht man zusammenfassend alle plasmagestutz-
ten Produktionsverfahren, bei denen Werkstiicke aller Art mit dinnen Schichten
aus unterschiedlichen Materialien Gberzogen werden (https://de.wikipedia.org/wiki/
Plasmabeschichtung). Die dreidimensionale oder kurz ,3D-Beschichtung” mit Hilfe
der Plasmatechnik war dem angesprochenen Fachverkehr bereits bei Anmeldung
als vorteilhafte Verfahrenstechnik bekannt, wie sich aus den Recherchebelegen
der Markenstelle und den erganzenden Recherchebelegen des Senats ergibt, die
der Beschwerdefiihrerin vorab tbersandt worden sind. Sie wird fir eine Vielzahl
von Oberflachen bei Werkzeugen, Maschinenteilen, Verschleil3teilen, Verpackun-
gen, Textilien etc. angewendet und angeboten. Als Vorteil der 3D-Beschichtung
wird hervorgehoben, dass dreidimensionale Teile mit einer vollstandigen, ununter-
brochenen Schicht Uberzogen werden kdnnen. Dabei bezieht sich die Bezeich-
nung ,3D“ regelmalig auf die dreidimensionalen Formen der beschichteten Teile
(z. B. www.buhlergroup.com/global/de/industrieloesungen_hochvakuum-
duennschic... ,3D-Beschichtung Industrieldsungen fur Dunnschicht-Beschichtun-
gen dreidimensionaler Bauteile®), kann aber auch die Beschichtung selbst be-
schreiben, da es auch dreidimensionale Beschichtungen gibt (www.zwomp.de/
2012/01/13/keramikbeschichtung-textilien: ,Schoeller Textil stellt erneut eine inno-
vative Textilveredelung vor: Eine Beschichtung, die an der Oberflache des Gewe-

bes dreidimensionale Keramikteilchen fest anbindet®).

Die Stellung des Zeichenelements ,3D“ hinter dem Wortelement ,PLASMACOAT"
lasst beide Bedeutungen zu. Diese begriffliche Unscharfe verleiht dem Zeichen
jedoch keine Unterscheidungskraft, da beide moglichen Bedeutungen flur die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sind. Der Verkehr ist
daran gewohnt, dass auch werbende Sachangaben eine gewisse Bedeutungs-
breite aufweisen, um eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zu erfassen
(stdndige Rechtsprechung, zuletzt BPatG 30 W (pat) 519/14 - vital360° vom



9. Mai 2016 m. w. N.). Der Bedeutungsgehalt der mit dem Zeichen verbundenen
Sachaussage bleibt fir den Verkehr gleichwohl offensichtlich erkennbar. Dies gilt
auch im Hinblick darauf, dass der Fachbegriff ,Coating“ fur Beschichtungsverfah-
ren in dem Zeichen zu ,Coat“ verklrzt ist. Denn auch an derartige Verklirzungen
ist der Verkehr gewohnt, zumal mit ,Coat® gleichzeitig das Ergebnis des Verfah-
rens grammatikalisch korrekt benannt ist.

Fur die beanspruchten Waren der Klasse 7 ,Maschinen zur Beschichtung von
Oberflachen mit einem Beschichtungsmaterial; Gehause fur Maschinen und Moto-
ren; Gestelle fir Maschinen; Steuergerate fur Maschinen; Maschinenteile / Ma-
schinen zur Oberflachenbehandlung und/oder Oberflachenbeschichtung von
Werkstucken mittels elektrischer Entladung und/oder reaktiver Medien; Beschich-
tungsanlage namlich Apparate, Instrumente und Anlagen zur Oberflachenbehand-
lung und/oder Oberflachenbeschichtung von Werksticken mittels elektrischer Ent-
ladung und/oder reaktiver Medien® stellt das Anmeldezeichen einen Sachhinweis
auf die Funktion und Technologie der Maschinen, Maschinenteile, Apparate und

Gerate dar.

In Bezug auf die Waren der Klasse 9 ,Apparate und Instrumente zum Leiten,
Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat* kann
das Anmeldezeichen entweder als Hinweis auf deren Funktion, namlich zum Ein-
satz in der Plasmabeschichtung dreidimensionaler Gegensténde, oder als Hinweis
auf deren beschichtete Oberflachen und die damit verbundenen Vorteile bei der

Benutzung sowie der Schmutz- und Verschleil3resistenz verstanden werden.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 42 ,wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezlgliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;
Entwurf und Entwicklung von Computerhard-e und -software; technische Bera-
tung® wird der Verkehr das Zeichen als Hinweis auf deren Inhalt und Gegenstand

verstehen. Die Beschichtungstechnik ist ein bedeutender Gegenstand von For-



schung und Entwicklung. Beschichtungsverfahren erfolgen in der Regel vollauto-
matisch und softwaregesteuert, sodass entsprechende Hard- und Software fur die
Beschichtungsverfahren benétigt wird. Die entsprechenden Dienstleistungen wer-
den den Herstellern entsprechender Maschinenteile, Werkzeuge, Verpackungen
und Textlien zur Weiterverarbeitung ihrer Produkte angeboten (www.rrb-
service.de ,Rhein-Ruhr Beschichtungsservice GmbH APS-Plasma-Funktionsprin-
zip“). Nichts anderes qilt fir Analysedienstleistungen, auch sie dienen zur produk-
tionsbegleitenden Qualitatssicherung bei Beschichtungsverfahren (www.plasus.de

,PLASUS — Hochwertige Plasmaspektroskopie und Softwareldsungen®).

Wegen des im Vordergrund stehenden Verstandnisses als beschreibende Angabe
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist das Zeichen damit nicht
geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis auf einen einzelnen Hersteller oder

Anbieter zu dienen.

Dementsprechend sind auch Beschwerden gegen die Zurlickweisung vergleichba-
rer Anmeldungen wie INSTANTCOAT (26 W (pat) 10/12) und ,SpeedCoat"
(28 W (pat) 11/04) zurickgewiesen worden. Die von der Beschwerdefiihrerin
dagegen zitierten Eintragungen der Wortzeichen ,DuoCoat* (29 W (pat) 112/92),
,LEASYCOAT* (28 W (pat) 185/96) und ,Plasmacure® (28 W (pat) 13/02) sind
— ungeachtet der Tatsache, dass Voreintragungen keinerlei Bindungswirkung ent-
falten —, nicht geeignet, auch nur als Indiz fur die Eintragungsfahigkeit der verfah-
rensgegenstandlichen Anmeldung zu dienen. Die Entscheidungen zu den Anmel-
dezeichen ,DuoCoat” und ,EASYCOAT® stammen aus den Jahren 1995 bzw.
1997 und gehen von einem vollig anderen Stand der Technik und einem deshalb
abweichenden Verkehrsverstandnis aus. Die Entscheidung zu dem Wortzeichen
,Plasmacure® aus dem Jahr 2002 bezieht sich auf eine andere Branche, zudem

fehlt jeder Bezug zu Beschichtungen.

Die Beschwerde war demzufolge in vollem Umfang zurtickzuweisen.
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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 statt-
haft, wenn gerlgt wird, dass

1.
2.

5.

6.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren-
stral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtshe-
schwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Uhlmann Merzbach Dr. Sochtig

Fa



