BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 53/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 026 945.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

ECLI:DE:BPatG:2018:181018B30Wpat53.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 13. Februar 2017 und vom 16. Oktober 2017 insoweit aufge-
hoben, als darin die Anmeldung fiir die Waren und Dienstleistun-

gen

,2Ruhrgerate [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschinen; As-
best; Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate]; Fassadenverklei-
dungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Fassa-
denverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungs-
platten aus Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassaden-
verkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplat-
ten aus Kunststoff [nicht flr Isolierzwecke], insbesondere Fassa-

denverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Erziehung®

zurtckgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Das Wortzeichen

MW TOP



ist am 19. September 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register unter der Nummer
30 2016 026 945.2 fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet

worden:

.Klasse 01: chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke; Klebstoffe fur
gewerbliche Zwecke, insbesondere Klebeschdume; Klebstoffe
auf Polyurethanschaumbasis; Glaserkitt; Tapetenablésungs-
mittel; Feuchtigkeitsimpragniermittel;

Klasse 02: Farben; Firnisse; Lacke; Anstrichmittel; Holzschutzmittel, Holz-
konservierungsmittel; Farbemittel; Beizen; Verdinnungsmittel
fur samtliche vorgenannte Waren; Feuchteschutz-Anstrichmit-
tel, inshesondere Feuchteschutz-Anstrichmittel zum Auftragen
auf Dammplatten; Blattmetalle und Metalle in Pulverform fir
Maler und Dekorateure; streichfahige Makulatur als Grundie-
rungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Terpentin
und andere organische Losungsmittel als Farbverdinner;

Klasse 07: maschinelle Auftragsgerate fur Klebstoffe, Grundiermittel, Far-
ben und andere Beschichtungsmittel; Kompressoren [Maschi-
nen]; Pumpen [Maschinen]; Schleifmaschinen; Frasen [Maschi-
nen]; Rahrgeréate [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschi-
nen; Werkzeugmaschinen; Maschinen fur die Oberflachenbear-
beitung;

Klasse 08: handbetatigte Werkzeuge; handbetatigte Gerate fir die Fassa-
den- und Dammtechnik sowie flr das Maler- und Stuckateur-
handwerk; Messerschmiedewaren; Frasen [Handwerkzeuge];

Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer; Waren aus
Kunststoffen [Halbfabrikate]; Fassadenverkleidungsplatten aus
Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Fassadenverklei-
dungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten



aus Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassadenver-
kleidungsplatten aus Schaumstoff; Dichtungs-, Packungs- und
Isoliermaterial; Dammstoffe; Dammplatten; Schlauche [nicht
aus Metall]; aus Dammungsmaterialien bestehende Warme-
Damm-Verbundsysteme;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten];
Armierungsmasse fur Bauzwecke, insbesondere Armierungs-
masse zum Auftragen auf Dammplatten, auch als 2-Kompo-
nenten-Armierungsmasse; Fassadenmortel;  Verputzmittel;
Edelputz; Streichputz; Fertigmortel; Putzfillmittel, Baukalk; Est-
rich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse
19 enthalten] fir Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen;
Spachtelmassen zum Gléatten und Ausbessern eines rauen
Untergrundes als Verputzmittel, Fassadenverkleidungsplatten
aus Kunststoff [nicht fur Isolierzwecke], insbesondere Fassa-
denverkleidungsplatten aus Schaumstoff;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich der Fassaden- und
Dammtechnik bei Gebauden; Installationsarbeiten im Bereich
der Fassaden- und Dammtechnik bei Gebauden; Installation
von Fassaden- und Dammplatten bei Gebauden sowie War-
tungs- und Reparaturarbeiten zur Sanierung von Gebauden;

Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren, Unterricht und Ausbildung in
handwerklichen Tatigkeiten; Ausbildung; Erziehung®.

Die Markenstelle fir Klasse 2 hat die Anmeldung mit Beschlissen vom
13. Februar 2017 und vom 16. Oktober 2017, von denen letzterer im Erinnerungs-
verfahren ergangen ist, teilweise zurtickgewiesen. Der angemeldeten Bezeich-
nung fehle es fir die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen an der erforderli-
chen Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG):



.Klasse 07: maschinelle Auftragsgerate fur Klebstoffe, Grundiermittel, Far-

Klasse 08:

Klasse 17:

Klasse 19:

Klasse 37:

ben und andere Beschichtungsmittel; Ruhrgerate [elektrisch];
Farbspritz- und Lackflutmaschinen; Maschinen fur die Oberfla-
chenbearbeitung;

handbetatigte Werkzeuge; handbetatigte Geréte fur die Fassa-
den- und Dammtechnik sowie flr das Maler- und Stuckateur-
handwerk;

Asbest; Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate];
Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate],
insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff;
Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff als Isoliermaterial,
insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff;
Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Dammstoffe;
Dammplatten; Schlauche [nicht aus Metall]; aus Dammungs-
materialien bestehende Warme-Damm-Verbundsysteme,;

Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten];
Armierungsmasse fir Bauzwecke, insbesondere Armierungs-
masse zum Auftragen auf Dammplatten, auch als 2-Kompo-
nenten-Armierungsmasse; Verputzmittel; Putzfullmittel; Estrich;
Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19
enthalten] fir Bauzwecke; Spachtelmassen zum Glatten und
Ausbessern eines rauen Untergrundes als Verputzmittel, Fas-
sadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [nicht fur Isolierzwe-
cke], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaum-
stoff;

Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich der Fassaden- und
Dammtechnik bei Gebauden; Installationsarbeiten im Bereich
der Fassaden- und Dammtechnik bei Gebauden; Installation
von Fassaden- und Dammplatten bei Geb&uden sowie War-
tungs- und Reparaturarbeiten zur Sanierung von Gebauden;



Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren, Unterricht und Ausbildung in
handwerklichen Tatigkeiten; Ausbildung; Erziehung.”

Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefihrt, das angemeldete Zeichen kom-
biniere die Buchstabenkombination ,MW* mit dem Begriff ,TOP®. Im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde die Buchstaben-
kombination ,MW* im Hinblick auf die europaische Norm EN 13162 in erster Linie
als Abkurzung fur den Werkstoff ,Mineralwolle” verstanden. Der Zeichenbestand-
teil ,TOP* sei in nachgestellter Stellung ein bekannter Spitzenstellungshinweis.
Insofern werde der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen vorrangig als
sachbezogenen Hinweis auf Art, Zweck, Thema und Beschaffenheit der in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen verstehen. An diesem Ergebnis &nderten

auch nichts die von der Anmelderin vorgetragenen Voreintragungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Das angemeldete Zeichen zeige — so die Anmelderin — eine begriffliche Un-
scharfe. Fur den hier angesprochenen ,Otto-Normalverbraucher stelle die Abkur-
zung ,MW* keine gelaufige Abkurzung dar. In den Standard-Nachschlagewerken
finde sich kein entsprechender Nachweis. Die Markenstelle belege nicht, dass die
europaische Norm EN 13162 bereits zum Anmeldezeitpunkt dem ,Otto-Normal-
verbraucher® bekannt gewesen ist. Ferner werde in dem Anmeldezeichen der
Wortbestandteil , TOP“ nicht in Alleinstellung verwendet, so dass ihm nicht die Be-
deutung ,wertvoll“ zukomme. Hieraus folge aber auch, dass das Anmeldezeichen

keinen klaren Bedeutungsinhalt aufweise.



Die Anmelderin beantragt sinngemal,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse2 vom
13. Februar 2017 und vom 16. Oktober 2017 aufzuheben, soweit

die Anmeldung zurtickgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemal 8 66 MarkenG statthaft und auch im
Ubrigen zulassig. In der Sache hat sie nur im tenorierten Umfang Erfolg. Im Ubri-
gen ist sie nicht begrundet; insoweit ist die angemeldete Marke wegen fehlender
Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht teilweise zu-
rickgewiesen (8 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl.
EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 42 — Freixenet; GRUR 2008, 808 Rn. 66 f. — EURO-
HYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 — #darferdas?; GRUR 2016, 934 Rn. 9
— OUl; GRUR 2013, 731 Rn. 11 — Kaleido). Denn die Hauptfunktion einer Marke
besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen zu gewéhrleisten (vgl. EUGH GRUR 2006, 233 Rn. 45 — Standbeutel;
GRUR 2006, 229 Rn. 27 — BiolD; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 — #darferdas?). Da
allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriin-

det, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger Mal3-



stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genigt,
um das Schutzhindernis zu uberwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 Rn.7
— Starsat; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 — Neuschwanstein). Ebenso ist vorliegend zu
berticksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes — zusammenge-
setztes — Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so auf-
nimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise
zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 — Henkel KGaA; BGH GRUR
2015, 173 Rn. 16 — for you). Eine analysierende Betrachtungsweise ist unzulassig,
weil sich aus ihr keine in den Vordergrund dréangende, fur den Durchschnittsver-
braucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung von Waren ergibt (BGH GRUR
2014, 564 Rn. 24 — smartbook).

MaRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Con-
cord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 — grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86
— Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270, 271
Rn. 11 — Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wortern oder Wen-
dungen 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 wer-
den (vgl. u. a. BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 — #darferdas?; GRUR 2006, 850, 854
Rn. 19 — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 — Cityservice). Darlber

hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf



Umstande 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 Rn. 23 — TOOOR!; GRUR
2006, 850 Rn. 28 f. — FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Anwendung dieser Grundsatze wird das hier vornehmlich angespro-
chene Fachpublikum in dem angemeldeten Zeichen ,MW TOP* wegen der darin
enthaltenen Sachaussage in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen — mit Ausnahme der Waren ,Rihrgeréte [elektrisch]; Farb-
spritz- und Lackflutmaschinen; Asbest; Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate];
Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Fassa-
denverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus
Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus
Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [nicht fur Isolierzwe-
cke], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff® und der
Dienstleistung ,Erziehung“ — keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem be-

stimmten Unternehmen erkennen.

a) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesproche-
nen Verkehrskreisen gehéren sowohl der Fachverkehr als auch der Durch-
schnittsverbraucher, wobei es sich Gberwiegend um Waren handelt, die mit Be-
dacht und auch nach fachkundiger Beratung nachgefragt werden. Soweit die An-
melderin der Auffassung ist, lediglich der ,Otto-Normalverbraucher” sei der ange-
sprochene Verkehrskreis, kann dem nicht beigetreten werden. Es handelt sich bei
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die in erster Linie der
Fachverkehr zur Austibung seiner Tatigkeit benétigt bzw. um Dienstleistungen, die

in erster Line den Fachverkehr ansprechen.

b) Das Anmeldezeichen ist ersichtlich aus den zwei Zeichenbestandteilen ,MW*
und ,TOP* gebildet.
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aa) Die Buchstabenfolge ,MW* wird — zumindest vom Fachverkehr — als Abkr-

zung fur ,Mineralwolle“ verstanden.

(1) Die Buchstabenfolge ,MW“ besteht aus zwei Konsonanten, die kein
eigenstandiges Wort der deutschen oder einer dem angesprochenen Verkehr
sonst gelaufigen (insbesondere der englischen) Sprache bilden. Es liegt daher
nahe, die angemeldete Buchstabenfolge entweder als willkirliche Buchstabenver-
bindung ohne inhaltliche Bedeutung oder als Abklrzung zu verstehen (vgl. BPatG
28 W (pat) 512/13). Letzteren fehlt dann die erforderliche Unterscheidungskratft,
wenn sie gebrduchliche und fur die angesprochenen Verkehrskreise verstandliche
Abklrzungen beschreibender Angaben darstellen oder es sich um eine Angabe
handelt, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2002, 262 — AC; GRUR
2003, 343, 344 — Buchstabe Z).

Allerdings ist zu beriicksichtigen, dass Abkirzungen sprachliche Hilfsmittel dar-
stellen, die nicht ohne weiteres der korrekten vollstandigen Wiedergabe der jewei-
ligen Sachbezeichnung gleichgestellt werden dirfen. Deshalb sind nur solche Ab-
kirzungen schutzunfahig, die ebenso wie die betreffende vollstdndige Beschaf-
fenheitsangabe beschreibend eingesetzt werden kdnnen, weil sie in diesem Sinne
gebrauchlich oder zumindest aus sich heraus fur die beteiligten Verkehrskreise
verstandlich sind, wobei es im Einzelfall auch auf die Kenntnisse von Fachleuten
ankommen kann (BPatG 30 W (pat) 526/17 — CAN; Strobele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 12. Aufl., 8 8 Rn. 428). Mal3geblich sind die jeweils branchenublichen
Kennzeichnungsgewohnheiten, so dass nicht ohne weiteres nur auf spezielle
Fachausdricke im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abge-
stellt werden darf (vgl. BGH GRUR 2014, 1206 Rn. 13 — ECR-Award). Fir die An-
nahme einer beschreibenden Bezeichnung reicht ferner der blof3e Eintrag in ei-
nem Abkurzungslexikon fur sich gesehen noch nicht ohne weiteres aus (BGH
GRUR 2015, 1127 Rn. 13 — ISET/ISETsolar). Es kann namlich nicht davon ausge-

gangen werden, dass samtliche in derartigen — haufig sehr umfangreichen —
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Worterblchern verzeichneten Abklrzungen dem gangigen Sprachgebrauch ent-
sprechen. Insoweit bedarf es vielmehr weiterer Anhaltspunkte, die im Einzelfall
darauf schlieRen lassen, dass die fragliche Angabe im Verkehr als beschreibende
Abklrzung verstanden und deshalb auch als solche verwendet werden kann (BGH
GRUR 2015, 1127 Rn. 13 — ISET/ISETsolar).

(2) Ausgehend hiervon stellt die Buchstabenfolge ,MW* fir den Fachverkehr
eine verstandliche Abklrzung dar, die er wie die ausgeschriebene Bezeichnung

,Mineralwolle“ verwendet.

Dies ergibt sich zunachst aus der europaischen Norm EN 13162. Sie hat zum Ge-
genstand Warmedammestoffe fir Gebaude. Als Titel wird angefuhrt: WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation, Ausgabe 2015-04.
Als europaische Norm — Ausgabe April 2015 — ist dem Fachverkehr der Rege-
lungsinhalt bereits zum Anmeldezeitpunkt am 19. September 2016 bekannt gewe-
sen, zumal eine einschlagige europaische Norm Grundlage handwerklicher Arbeit
ist. Zudem handelt es sich bei der Buchstabenfolge ,MW* um die standardmafige
und dem Fachverkehr gelaufige Abkurzung fur den Begriff ,Mineralwolle®, wie
Ausziige aus verschiedenen Fachbichern zum Thema Warmeschutz belegen
(vgl. Schild/Willems, Warmeschutz, 2. Aufl. (2013), S. 51: ,Mineralwolle (MW)
nach DIN EN 13162% Weglage, Energieausweis, Das grof3e Kompendium, 3. Aufl.
(2009), S.105ff, 107: ,Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162 Riedel/
Oberhaus/Frossel/Haegele, Warmedamm-Verbundsysteme, 1. Aufl. (2007),
S. 86 ff). Aber auch im Zusammenhang mit dem Thema Schallschutz wird die
Buchstabenkombination ,MW* im Sinne von ,Mineralwolle” verwendet (vgl. Riedel/
Oberhaus/Frossel/Haegele, Warmedamm-Verbundsysteme, 1. Aufl., S. 86). Inso-
weit kann festgestellt werden, dass die Abklrzung ,MW* die Kurzbezeichnung fir
,Mineralwolle“ ist und einen festen Fachterminus darstellt. Ferner wird die Kurzbe-
zeichnung im gleichen Sinne in anderen Buchstabenkombinationen wie ,MWL"

(Mineralwolle-Lamellenplatten) oder ,MWP* (Mineralwolle-Dammplatten) verwen-
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det (vgl. Riedel/Oberhaus/ Frossel/Haegele, Warmedamm-Verbundsysteme,
1. Aufl. (2007), S. 59).

In diesem Sinne wird die Buchstabenkombination im Anmeldezeitpunkt auch im

geschaftlichen Verkehr verwendet, wie nachfolgende Beispiele verdeutlichen:

e ,04-HECK L-MW* (Mineralwolle-Lamellensystem), vgl. www.wall-systems.com

e Pentarock 035“ Produktinformation: ,werkméfig hergestellte Mineralwolle
(MW) gem. DIN EN 13162 www.rockwool.de

e Kiunstliche Mineralfaserddammstoffe, Jan 2011, Bundesinstitut fur Bau-, Stadt-,
und Raumforschung;
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BerichteKompakt/2011
/DL_1 2011.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Internet)

o Profilfiller aus Mineralwolle (MW) ,Die Abschotter*, www.toka-profil.de.

Soweit die Anmelderin anfiihrt, dass dem angesprochenen Hobbyhandwerker die
~opezialabkirzung“ nicht gelaufig sei und deshalb dem Anmeldezeichen kein
Schutzhindernis entgegenstehe, bleibt dieser Einwand ohne Erfolg. Angesprochen
ist — wie ausgefuhrt — in erster Linie der Fachverkehr und diesem war die Abkur-

zung ,MW* fur Mineralwolle im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt und gelaufig.

bb) Wie der Senat bereits in seiner — ebenfalls eine Anmeldung der Anmelderin
betreffende — Entscheidung 30 W (pat) 511/16 — Ecotop ausgefihrt hat, ist der
Zeichenbestandteil ,TOP“ ein gebrauchliches Wortbildungselement, welches fur
sich genommen die ohne weiteres auf der Hand liegende, schlagwortartige Sach-
aussage vermittelt, dass Waren und Dienstleistungen  ,hervorra-
gend/spitzenmanRig“ sind. Dies gilt auch in Bezug auf die vorliegend beanspruch-

ten Waren und Dienstleistungen.

cc) In der Gesamtheit wird der Fachverkehr das Anmeldezeichen, wie die
Markenstelle zutreffend herausgearbeitet hat, in dem Sinne verstehen, dass Wa-

ren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mineralwolle héchster Gite ent-
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sprechen. Die angemeldete Bezeichnung erschopft sich somit in einer aus sich
heraus verstandlichen und fur den Fachverkehr sofort erfassbaren schlagwortarti-
gen (Werbe-)Sachaussage uber die Bestimmung bzw. den Inhalt der Waren und

Dienstleistungen.

Das blof3e Aneinanderreihen von beschreibenden Bestandteilen eines Zeichens
bleibt im Allgemeinen — wie auch vorliegend — beschreibend, selbst wenn es sich
um eine auf die Anmelderin zurtickzufihrende begriffliche Neuschépfung handeln
sollte (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 39 — Biomild; BGH GRUR 2014, 565
Rn. 21 — smartbook; BPatG, 30 W (pat) 511/16 — Ecotop). Eine schutzbegrin-
dende Anderung, insbesondere in syntaktischer oder semantischer Art, kann dem
Anmeldezeichen nicht entnommen werden. Die Anmelderin legt auch nicht dar,
inwiefern — zumindest der Fachverkehr — das Anmeldezeichen nicht als beschrei-
bende Sachangabe verstehen sollte. Der Vortrag der Anmelderin beschrankt sich
darauf, den ,Otto-Normalverbraucher” als angesprochenen Verkehrskreis zu defi-
nieren und ihm jedwede Kenntnis zum Thema Mineralwolle als Dammmaterial ab-
zusprechen. Dies entspricht nicht der von der Markenstelle und dem Senat re-
cherchierten Tatsachenlage. Das Anmeldezeichen spezifiziert vielmehr in sinn-
hafter, werbetypischer Weise Inhalt und Zweck der beanspruchten Waren und

Dienstleistungen.

Soweit die angemeldete Zeichenfolge nicht naher erkennen lasst, welche Pro-
dukteigenschaften der Mineralwolle héchster Gite entsprechen und eine Spitzen-
stellung begrinden, kann dem eine schutzbegriindende Unbestimmtheit des An-
meldezeichens nicht entnommen werden. Es entspricht dem Charakter einer Wer-
beaussage, einen maglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften, Vor-
teile oder Leistungsinhalte schlagwortartig zu erfassen, ohne diese im Einzelnen

zu benennen.
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c) Im Einzelnen:

aa) Der Fachverkehr wird dem Anmeldezeichen fiir nachfolgende Waren ledig-

lich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen:

Klasse 17: Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Dammstoffe; Dammplatten;
Schlauche [nicht aus Metall]; aus Dammungsmaterialien bestehende

Warme-Damm-Verbundsysteme.

Alle vorstehenden Waren sind Dammestoffe oder Teile davon, die aus Mineralwolle
hergestellt sein kdnnen, wie vorstehend aufgefihrte Nachweise es belegen. Sie
kénnen aus verschiedenen Griinden, auch 6kologischen Griinden, hdchster Glte
entsprechen, weil sie z. B. mit Hilfe naturbelassener Bindemittel hergestellt wor-
den sind. Das Anmeldezeichen beschreibt somit lediglich die Waren und deren
Gute.

Das Anmeldezeichen dient in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37
(,Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich der Fassaden- und Dammtechnik bei
Gebéauden; Installationsarbeiten im Bereich der Fassaden- und Dammtechnik bei
Gebauden; Installation von Fassaden- und Dammplatten bei Gebauden sowie
Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Sanierung von Gebauden®) ebenfalls nur als
Bestimmungsangabe. Mineralwolle, die wegen bestimmter Produkteigenschaften

herausragend ist, kann bei diesen Dienstleistungen zum Einsatz kommen.

bb) Zu den nachfolgenden Waren weist das angemeldete Zeichen einen zumin-

dest engen beschreibenden Bezug auf:

Klasse 07: maschinelle Auftragsgerate fur Klebstoffe, Grundiermittel, Farben und
andere Beschichtungsmittel; Maschinen fur die Oberflachenbearbei-
tung;

Klasse 08: handbetatigte Werkzeuge; handbetatigte Gerate fir die Fassaden-

und Dammtechnik sowie fur das Maler- und Stuckateurhandwerk.
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Diese Waren konnen zum Einsatz kommen, wenn es um die Verarbeitung von
Mineralwolleprodukten geht. Dies gilt auch fiur die Ware ,handbetétigte Werk-
zeuge®. So existieren z. B. besondere Messer fur die Bearbeitung von Mineral-
wolle, die dergestalt beworben und vertrieben werden (vgl. Bildschirmausdruck
und Werbeanzeige fur ,Yato Messer fur Mineralwolle® im Parallelverfahren
30 W (pat) 54/17).

Aber auch zu den Waren der Klasse 19 (,Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit
in Klasse 19 enthalten]; Armierungsmasse fur Bauzwecke, insbesondere Armie-
rungsmasse zum Auftragen auf Dammplatten, auch als 2-Komponenten-Armie-
rungsmasse; Verputzmittel, Putzfullmittel; Estrich; Spachtelmassen und Grundie-
rungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] fir Bauzwecke; Spachtelmassen zum
Glatten und Ausbessern eines rauen Untergrundes als Verputzmittel®) besteht ein
enger beschreibender Bezug. Diese Waren kénnen ebenfalls bei der Verarbeitung
von Mineralwolle als Dammmaterial, das hervorragende Eigenschaften aufweist,
zum Einsatz kommen. So beinhaltet ein ,stimmiges Warmeverbundsystem nach
einem ausgeklugelten Baukastensystem® eine Grundierung, passenden Klebe-
mortel und Warmedammplatten. Den Abschluss bildet ein Edelputz (vgl.
https://www.fast-bauprodukte.de/wdvs/; siehe auch Produktkatalog,

www.atlas.com.pl.

Nichts anderes qilt fir die Ware ,Estrich“. Es existieren Gipsfaser Estrich-Ele-
mente mit Mineralwolle, die hochster Glte entsprechen kénnen (vgl.

https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php.

SchlieB3lich kann eine Mineralwolle, die héchster Gute entspricht, Thema der in
Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen ,Veranstaltung von Seminaren, Unter-

richt und Ausbildung in handwerklichen Tatigkeiten; Ausbildung® sein.

c) Die Anmelderin kann sich zur Ausrdumung des Schutzhindernisses auch

nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Nach


https://www.fast-bauprodukte.de/wdvs/
https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php
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ubereinstimmender hoéchstrichterlicher Rechtsprechung lasst sich aus Voreintra-
gungen ahnlicher oder Ubereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des
Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsatzlich kein Eintragungsanspruch fir
spatere Markenanmeldungen herleiten, da es sich bei der Entscheidung tUber die
Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebun-
dene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Pri-
fung unterliegt (vgl. EuUGH GRUR 2009, 667 (Rn. 18) — Bild.t.-Online.de m. w. N.;
BGH GRUR 2012, 276, Rn. 18 — Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.
m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 — SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 — Freizeit
Réatsel Woche).

3. Erfolg hat die Beschwerde in Bezug auf die Waren ,Ruhrgerate [elektrisch];
Farbspritz- und Lackflutmaschinen; Asbest; Waren aus Kunststoffen [Halbfabri-
kate]; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere
Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus
Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus
Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [nicht fur Isolierzwe-
cke], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff und die

Dienstleistung ,Erziehung®.

Insoweit besteht kein erkennbarer Bezug zu Mineralwolle. Rihrgerate werden
zwar zur Herstellung von Mineralwolle bendtigt, werden jedoch — soweit  ersicht-
lich — nicht speziell fur die Herstellung und Verarbeitung von Mineralwolle herge-
stellt. Allein der Umstand, dass Asbest friher auch als Dammstoff verwendet
wurde, reicht nicht aus, um insoweit ein Schutzhindernis annehmen zu koénnen.
Soweit Waren aus Kunststoff beschwerdegegenstandlich sind, ist festzustellen,
dass ein hinreichend enger beschreibender Bezug zur Mineralwolle, die lediglich

kunstlich hergestellt wird, aber nicht zu den Kunststoffen z&hlt, fehlt.

Die Dienstleistung ,Erziehung“ erfasst nicht nur die erzieherische Tatigkeit, son-

dern auch die Vermittlung erzieherischen Wissens durch Beratung und Information
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Uber Erziehung (BGH MarkenR 2016, 604 Rn. 48 — Kinderstube II; vgl. auch
BPatG, 26 W (pat) 65/14). Aber auch insoweit kann das Schutzhindernis der feh-
lenden Unterscheidungskraft nicht festgestellt werden, weil ein thematischer Be-

zug fehit.

4.  Soweit kein Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht, steht
der angemeldeten Bezeichnung auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde
zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn

gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

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

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber 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, HerrenstraBe 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich
einzulegen.

Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. von Hartz

Pr



