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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 102 488.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der muandlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2017 unter Mitwirkung des
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Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr.

Soéchtig beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts, Markenstelle fir Klasse 12, vom 21. Oktober 2015 aufgehoben,
soweit die Anmeldung fur die nachgenannten Waren und Dienstleistungen

zuruckgewiesen worden ist:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische,
Wage-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Transistoren, Dioden; Computer und Gerate, die
einen Knotenpunkt zum Internet bereitstellen, eine Website oder ein Portal im
Internet pflegen und/oder eine Datenbank, die vom Internet aus zuganglich ist,
sowohl mit Kabelverbindung als auch drahtlos; Elektrokabel zur
Datenubertragung; Kabelbindel; Kabelbdume; Rotor- und Ankerkomponenten;
Kommutatoren; Magnete; Tachometer; elektronische Drehzahlsensoren; Prif-,
Uberwachungs- und Messapparate far Elektromotoren, namlich
Elektromotorprifapparate zum Messen des Motordrehmoments, zum Messen der
Motorleistung, zum Messen der Motordrehzahl, zum Messen der Lebensdauer/des
VerschleiRes von  Motoren und zum  Messen des  Axialspiels,
Spulenkernabgleichapparate, elektrische Uberwachungsapparate sowie
Gerausch- und Vibrationsmessapparate; Apparate fur die Montage von
Elektromotoren, namlich Montagespannvorrichtungen, Montagevorrichtungen,
automatische Montagemaschinen, Ankerwicklungs- und
Standerwicklungsapparate; Schaltungen fur die Gerduschunterdriickung,
Motorschutzrelais, Uberstrom- und Uberspannungsschutzschaltungen sowie
Drehzahlregler; Thermostate fir Fahrzeuge, Temperatur- und Druckanzeige-, -
mess-, -signalgebungs- und -steuerungsgerate, namlich Temperatur- und
Druckmesser und -regler und zentrale Verarbeitungseinheiten dafur;
Aufhangungen fur  Elektromotoren fur Fahrzeuge und ihre Teile;
Digitalkameraobjektivmodule; Kameraobjektive, feste und bewegliche Objektive
fur Zoom wund Fokus, Objektivrahmen, Elektromotorsatz zum Bewegen

beweglicher Objektive, Sensoren zur Erkennung der Bewegung beweglicher
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Objektive, CCD oder CMOS-Vorrichtung zur Erfassung/Aufzeichnung von Bildern,
Irismessapparate und Objektivverschlisse; Kameras; Videokameras (Camcorder);
Bildtelefone; tragbare Telefone mit Kamera- und/oder Videokamerafunktion;
optische Linsen; Webcams; elektronische Monitore und Displays sowie
Touchscreens; Computerperipheriegerate; Heimelektronikgerate; Erkennungs-
und Uberwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Zahl-, Ausrichtungs-
und Kalibrierinstrumente; Instrumente zum Messen von Entfernungen und Mal3en;
Sensoren und Detektoren; Pruf- und Qualitatskontrollgerate; Diagnoseapparate,
nicht fur medizinische Zwecke; Apparate fur die Motordiagnose; Prifgerate fur
diagnostische Zwecke [ausgenommen medizinische Zwecke]; computergestitzte
Motoranalysegerate far Fahrzeuge; Apparate zur automatischen
Geschwindigkeitsregelung von Fahrzeugen; codierte Schlissel; Apparate,
Instrumente und Kabel fur Strom; Kabel und Leitungen; Verbindungskabel; Kabel
fur die DatenlUbertragung; Druckverlustanzeiger [automatisch] fur Fahrzeugreifen;
Kilometerzahler, Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; elektronische

globale Ortungssysteme; GPS-Gerate; GPS-Navigationsgeréate;

Klasse 12:

Fahrzeuge, Apparate zur Beférderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem
Wasser oder deren Teile; Fahrzeugersatzteile; Elektromotoren und
Verbrennungsmotoren zum Antrieb von Apparaten zur Fortbewegung auf dem
Lande; Elektromotoren zur Verwendung in Landfahrzeugen; piezoelektrische
Motorsatze zur Verwendung in Landfahrzeugen; Elektromotorbaugruppen zur
Verwendung im Zubehér fir Landfahrzeuge; Getriebebaugruppen fir
Elektromotoren zur Verwendung in Fahrzeugen; Anlasser far
Verbrennungsmotoren von Landfahrzeugen; Scheibenwischersatze; elektrische
Kraftstoffpumpen fir Motoren von Landfahrzeugen; Kuhlventilatoren und
Kidhimodule als Teile von Kuihlsystemen fir Fahrzeugmotoren oder
Fahrzeugklimaanlagen; Kopfstitzen fiar Fahrzeugsitze, Sonnenrollos fir
Fahrzeuge, Verschlisse fur Kraftstofftanks fir Fahrzeuge, Radkappen,
Motorhauben, Abdeckhauben fir Fahrzeuge, Schonbezlige fur Fahrzeugsitze,
Uberziige fir Lenkrader von Fahrzeugen, Radfelgen fiur Fahrzeuge, Lenkrader fir
Fahrzeuge, Kopfe von Gangschaltungshebeln an Fahrzeugen, Sicherheitsgurte fur

Fahrzeugsitze, Stol3stangen fur Fahrzeuge; Diebstahlschutz-, Sicherungs- und
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Sicherheitsgerate und -anlagen fiur Fahrzeuge; biometrische Diebstahlschutz-,
Sicherheits- und Schutzgerate und -ausristungen fur Fahrzeuge; Kraftfahrzeug-
Bremsenteile zur Verbesserung der Bremswirkung und Fahrsicherheit;
Kraftfahrzeug-Fahrwerksteile, namlich StoRdampfer und Federn zur Verbesserung
der Strallenlage und Fahrsicherheit; Forderwagenrader; Leichtmetallrader;
Felgen; Nabenkappen fur Rader; Radkappen; Zahnkrénze fur Fahrzeugrader;

Klasse 37:

Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege, Reinigung und
Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren, Fahrzeugrddern und deren Teilen;
Fahrzeug- und Radreparatur; Ausbauarbeiten und Tuning von Radern fir
Fahrzeuge soweit in Klasse 37 enthalten; kundenspezifische Anpassung von
Automobilradern, soweit in Klasse 37 enthalten; Auswuchten, Ausrichtung und
Reparatur von Ra&dern; Installation von Freisprechkommunikationszubehor;
Installation von drahtlosem Freisprechkommunikationszubehor; Installation von
Freisprechkommunikationszubehdr mit geringer Reichweite; Durchfiihrung von
Umbauten und Installationen zur Leistungssteigerung an Kraftfahrzeug-
Abgasanlagen und Kraftfahrzeug-Schalldampferanlagen.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde:

Die Anmelderin hat am 13. Mai 2015 beantragt, die Bezeichnung

RaceChip

als Wortmarke fur die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Markenregister einzutragen:



.Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-,
optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizitat, Festkdrperschaltkreise; monolithische Schaltkreise; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Computersoftware; verbundene
elektronische Halbleiterelemente, Transistoren, Dioden; Computer und
Gerate, die einen Knotenpunkt zum Internet bereitstellen, eine Website
oder ein Portal im Internet pflegen und/oder eine Datenbank, die vom
Internet aus zuganglich ist, sowohl mit Kabelverbindung als auch drahtlos;
integrierte Schaltkreise; elektronische Apparate fir das Fahrzeug-Tuning;
elektronische Apparate fir das Tuning von Fahrzeugmotoren;
elektronische Apparate fur das Tuning von Automotoren; elektronische
Apparate fur das Tuning von Lieferwagenmotoren; elektronische Apparate
fur das Tuning von dieselbetriebenen Fahrzeugen; elektronische Apparate
fur das Tuning von dieselbetriebenen Lieferwagen; Elektronische
Apparate fur das Tuning von benzinbetriebenen Fahrzeugen;
Elektronische Apparate flir das Tuning von benzinbetriebenen
Lieferwagen; Apparate fir das Tuning von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen; Apparate fur das Tuning von dieselbetriebenen
landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Elektronische Apparate fur das Tuning
von Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fur das Tuning von
dieselbetriebenen Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fir die
Verbesserung der Gaspedal-Leistung; Elektronische Apparate fur die
Verbesserung der Gaspedal-Reaktion; Elektronische Apparate zur
Verbesserung der Leistung von Fahrzeug-Gaspedalen; Elektronische
Apparate zur Verbesserung der Reaktion von Fahrzeug-Gaspedalen; Teile
und Bestandteile fiir alle vorgenannten Waren, einschliel3lich elektrische

Kabel; Elektrokabel zur Datenubertragung; Elektrokabel fir das Tuning
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von Motoren; Kabelbindel; Zindkabelhalter fir Instrumente fir das
Tuning von Motoren; Kabelbdume; Kabelbaume fur Instrumente fur das
Tuning von Motoren; Terminierungsstecker fur Instrumente fur das Tuning
von Motoren; Anschlussstecker fir Instrumente fir das Tuning von
Motoren; Kfz-Zubehdr, namlich Mikrochips zur Verbesserung von
Motorleistungen in Kraftfahrzeugen; elektronische Geréate zur Steuerung
des Einspritzvorgangs in Kraftfahrzeugen; Rotor- und Ankerkomponenten;
Kommutatoren; Magnete; Tachometer; elektronische Drehzahlsensoren;
Pruf-, Uberwachungs- und Messapparate fiir Elektromotoren, namlich
Elektromotorprifapparate zum Messen des Motordrehmoments, zum
Messen der Motorleistung, zum Messen der Motordrehzahl, zum Messen
der Lebensdauer/des VerschleiRes von Motoren und zum Messen des
Axialspiels, Spulenkernabgleichapparate, elektrische
Uberwachungsapparate sowie Gerausch- und Vibrationsmessapparate;
Apparate  fur die  Montage von Elektromotoren, namlich
Montagespannvorrichtungen, Montagevorrichtungen, automatische
Montagemaschinen, Ankerwicklungs- und Standerwicklungsapparate;
Motorelektronik, n&mlich Steuerungen fir burstenlose Motoren,
Steuerungen fir Schrittmotoren, Motorsteuerungen, Schaltungen fur die
Gerauschunterdrickung, Motorschutzrelais, Uberstrom- und
Uberspannungsschutzschaltungen sowie Drehzahlregler; Thermostate fur
Fahrzeuge, Temperatur und Druckanzeige-, -mess-, -signalgebungs- und
-steuerungsgerate, namlich, Temperatur- und Druckmesser und -regler;
und zentrale Verarbeitungseinheiten daftr; Aufhéangungen  fur
Elektromotoren far Fahrzeuge und ihre Teile;
Digitalkameraobjektivmodule; Kameraobjektive, feste und bewegliche
Objektive fur Zoom und Fokus, Objektivrahmen, Elektromotorsatz zum
Bewegen beweglicher Objektive, Sensoren zur Erkennung der Bewegung
beweglicher Objektive, CCD oder CMOS-Vorrichtung zur
Erfassung/Aufzeichnung von Bildern, I[rismessapparate und
Objektivverschlisse; Kameras; Videokameras (Camcorder); Bildtelefone;
tragbare Telefone mit Kamera- und/oder Videokamerafunktion; optische
Linsen; Webcams; elektronische Monitore und Displays sowie

Touchscreens; Computerperipheriegerate; Heimelektronikgerate; Teile
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und Bestandteile fur alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in
dieser Klasse enthalten sind; Erkennungs- und
Uberwachungsinstrumente,  -vorrichtungen  sowie  -regler;  Zahl-,
Ausrichtungs- und Kalibrierinstrumente; Instrumente zum Messen von
Entfernungen und Malen; Sensoren und Detektoren; Pruf- und
Qualitatskontrollgerate; Diagnoseapparate, nicht fir medizinische Zwecke;
Apparate fur die Motordiagnose; Prufgerate fur diagnostische Zwecke
[ausgenommen medizinische Zwecke]; Computergestitzte
Motoranalysegerdate fur Fahrzeuge; Apparate zur automatischen
Geschwindigkeitsregelung von Fahrzeugen; codierte Schlussel; Apparate,
Instrumente und Kabel fur Strom; Kabel und Leitungen; Verbindungskabel;
Kabel fur die Datenlbertragung; Druckverlustanzeiger [automatisch] fur
Fahrzeugreifen; Kilometerzahler, Apparate zum Aufzeichnen von
Entfernungen; Elektronische globale Ortungssysteme; GPS-Gerate; GPS-

Navigationsgerate;

Klasse 12:

Fahrzeuge, Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem
Wasser oder deren Teile; Fahrzeugersatzteile; Elektromotoren und
Verbrennungsmotoren zum Antrieb von Apparaten zur Fortbewegung auf
dem Lande; Elektromotoren zur Verwendung in Landfahrzeugen;
piezoelektrische Motorsatze zur Verwendung in Landfahrzeugen;
Elektromotorbaugruppen zur Verwendung im Zubehor fur Landfahrzeuge;
Getriebebaugruppen fur Elektromotoren zur Verwendung in Fahrzeugen;
Anlasser far Verbrennungsmotoren von Landfahrzeugen;
Scheibenwischersatze; elektrische Kraftstoffpumpen fir Motoren von
Landfahrzeugen; Kuhlventilatoren und Kuihlmodule als Teile von
Kihlsystemen fir Fahrzeugmotoren oder Fahrzeugklimaanlagen; Teile
und Bestandteile fur alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in
dieser Klasse enthalten sind; Kopfstutzen fir Fahrzeugsitze, Sonnenrollos
fur Fahrzeuge, Verschlisse fir Kraftstofftanks flur Fahrzeuge, Radkappen,
Motorhauben, Abdeckhauben flr Fahrzeuge, Schonbeziige fir
Fahrzeugsitze, Uberziige fur Lenkrader von Fahrzeugen, Radfelgen fir

Fahrzeuge, Lenkrader flr Fahrzeuge, Kopfe von Gangschaltungshebeln
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an Fahrzeugen, Sicherheitsgurte flr Fahrzeugsitze, StofR3stangen fir
Fahrzeuge; Diebstahlschutz-, Sicherungs- und Sicherheitsgerate und
- anlagen fur Fahrzeuge; Biometrische Diebstahlschutz-, Sicherheits- und
Schutzgerate und -ausristungen fur Fahrzeuge; Kraftfahrzeug-
Bremsenteile zur Verbesserung der Bremswirkung und Fahrsicherheit;
Kraftfahrzeug-Fahrwerksteile, namlich StoRdampfer und Federn zur
Verbesserung der Stral3enlage und Fahrsicherheit; Férderwagenrader;
Leichtmetallrédder; Felgen; Felgen; Nabenkappen fur Rader; Radkappen;
Radkappen; Zahnkranze fur Fahrzeugrader; Teile und Zusatzteile fur alle

vorstehend genannten Waren,;

Klasse 37:

Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege,
Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren, Fahrzeugradern
und deren Teilen; Fahrzeuge und Radreparatur; Ausbauarbeiten und
Tuning von Kraftfahrzeugen und Rader fur Fahrzeuge soweit in Klasse 37
enthalten; Kundenspezifische Anpassung von Automobilen und
Automobilradern, soweit in Klasse 37 enthalten; Auswuchten, Ausrichtung
und Reparatur von Rédern; Installationsarbeiten, namlich Wartung und
Installation von Fahrzeugen und Fahrzeug-Zubehor, insbesondere von
elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung in
Fahrzeugen und von Geréaten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei
Kraftfahrzeugen; Fahrzeugmotor-Mapping; Mapping der Management-
Einheit von Fahrzeugmotoren; Regelungen und Anpassungen an Motoren;
Neuprogrammierung von Apparaten flr die Anpassung von Motoren;
Installation von Freisprechkommunikationszubehdr; Installation von
drahtlosem Freisprechkommunikationszubehor; Installation von
Freisprechkommunikationszubehdr mit geringer Reichweite; Installation
von Apparaten fir die Regelung und Anpassung von Motoren;
Durchfuhrung von Umbauten und Installationen zur Leistungssteigerung
an Kraftfahrzeug-Motoren, Kraftfahrzeug-Abgasanlagen und

Kraftfahrzeug-Schalldampferanlagen;



Klasse 42:

Wissenschatftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezlgliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und -software;
Softwareprogrammierung zur elektronischen Leistungsoptimierung bei
Motoren; technische Entwicklung von Fahrzeug-Zubehdr, insbesondere
von elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung
in Fahrzeugen und von Geraten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei
Kraftfahrzeugen; Umprogrammierung von Kraftfahrzeug-

Motorsteuergeraten zur Verbesserung der Motorleistung*.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenstelle fur Klasse 12, hat die
Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 21. Oktober
2015 zurickgewiesen. Zur Begrindung hat es ausgefiihrt, dass dem
Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG fehle. Ferner sei es als produktbeschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Bezeichnung ,RaceChip*
erschopfe sich aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in einer rein
produktbezogenen Angabe. Sie kdnnten dem Zeichen unmittelbar entnehmen, dass
die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein die Teilnahme an Rennen

nutzbarer Chip seien, ihn beinhalten bzw. zum Gegenstand haben wirden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 25. November 2015. Zur
Begriindung tragt sie vor, dass das Anmeldezeichen eine phantasievolle
Kombination sei und von inlandischen Verbrauchern nicht ohne Weiteres in dem von
der Markenstelle zugrunde gelegten Sinn verstanden werde. In Anbetracht der
entlegenen und vielfaltigen Bedeutungen der Wortbestandteile liege ein solches
Verstandnis fern. Den Wortbestandteil ,Chip“ verbinde jedenfalls das allgemeine
Publikum nicht mit Produkten auf dem Gebiet der Autobranche. Er verfige Uber

verschiedene Bedeutungen, wie ,Rennen®, ,Wettkampf* oder ,Rasse”. Selbst wenn
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das Anmeldezeichen als ein Chip, der Fahrzeugeinstellungen in einen Rennmodus
versetzt, verstanden werden wirde, handele es sich jedenfalls weder um eine flr die
angemeldeten Waren und Dienstleistungen gebrauchliche noch um eine ohne
analysierende Betrachtung verstandliche Wortkombination. Ferner weise es selbst in
der durch das Deutsche Patent- und Markenamt angenommenen Bedeutung keinen
klaren sachlichen Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen auf. Der angegriffene Beschluss enthalte auch keine nach den
gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen differenzierten Feststellungen.
Dementsprechend sei eine fast inhaltsgleiche Anmeldung beim EUIPO flr viele

Waren und Dienstleistungen zur Eintragung zugelassen worden.

In der mindlichen Verhandlung am 5. Oktober 2017 hat die Beschwerdefiihrerin dem
Verzeichnis der angemeldeten Waren und Dienstleistungen folgende Fassung

gegeben:

.Klasse 9:

Wissenschatftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-,
optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizitat; Festkorperschaltkreise; monolithische Schaltkreise; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Computersoftware; verbundene
elektronische Halbleiterelemente, Transistoren, Dioden; Computer und
Gerate, die einen Knotenpunkt zum Internet bereitstellen, eine Website
oder ein Portal im Internet pflegen und/oder eine Datenbank, die vom
Internet aus zuganglich ist, sowohl mit Kabelverbindung als auch drahtlos;
integrierte Schaltkreise; elektronische Apparate fur das Fahrzeug-Tuning;
elektronische Apparate fir das Tuning von Fahrzeugmotoren;
elektronische Apparate fur das Tuning von Automotoren; elektronische
Apparate fur das Tuning von Lieferwagenmotoren; elektronische Apparate
fur das Tuning von dieselbetriebenen Fahrzeugen; elektronische Apparate

fur das Tuning von dieselbetriebenen Lieferwagen; Elektronische
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Apparate fur das Tuning von benzinbetriebenen Fahrzeugen;
Elektronische Apparate fir das Tuning von benzinbetriebenen
Lieferwagen; Apparate fir das Tuning von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen; Apparate fur das Tuning von dieselbetriebenen
landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Elektronische Apparate fur das Tuning
von Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fur das Tuning von
dieselbetriebenen Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fir die
Verbesserung der Gaspedal-Leistung; Elektronische Apparate fur die
Verbesserung der Gaspedal-Reaktion; Elektronische Apparate zur
Verbesserung der Leistung von Fahrzeug-Gaspedalen; Elektronische
Apparate zur Verbesserung der Reaktion von Fahrzeug-Gaspedalen;
Elektrokabel zur Datentbertragung; Elektrokabel fur das Tuning von
Motoren; Kabelbundel; zZindkabelhalter fir Instrumente fir das Tuning
von Motoren; Kabelbdume; Kabelbaume fir Instrumente fur das Tuning
von Motoren; Terminierungsstecker fur Instrumente flr das Tuning von
Motoren; Anschlussstecker fur Instrumente fir das Tuning von Motoren;
Kfz-Zubehdr, namlich Mikrochips zur Verbesserung von Motorleistungen in
Kraftfahrzeugen; elektronische Gerate zur Steuerung des
Einspritzvorgangs in Kraftfahrzeugen; Rotor- und Ankerkomponenten;
Kommutatoren; Magnete; Tachometer; elektronische Drehzahlsensoren;
Pruf-, Uberwachungs- und Messapparate fiir Elektromotoren, namlich
Elektromotorprifapparate zum Messen des Motordrehmoments, zum
Messen der Motorleistung, zum Messen der Motordrehzahl, zum Messen
der Lebensdauer/des VerschleiRes von Motoren und zum Messen des
Axialspiels, Spulenkernabgleichapparate, elektrische
Uberwachungsapparate sowie Gerausch- und Vibrationsmessapparate;
Apparate  fur  die Montage  von Elektromotoren, namlich
Montagespannvorrichtungen, Montagevorrichtungen, automatische
Montagemaschinen, Ankerwicklungs- und Standerwicklungsapparate;
Motorelektronik, n&mlich Steuerungen fir burstenlose Motoren,
Steuerungen fir Schrittmotoren, Motorsteuerungen, Schaltungen fur die
Gerauschunterdrickung, Motorschutzrelais, Uberstrom- und
Uberspannungsschutzschaltungen sowie Drehzahlregler; Thermostate fur

Fahrzeuge, Temperatur und Druckanzeige-, -mess-, -signalgebungs- und-
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steuerungsgerate, namlich Temperatur- und Druckmesser und -regler und
zentrale Verarbeitungseinheiten daftr; Aufhdngungen fir Elektromotoren
fur  Fahrzeuge und ihre Teile; Digitalkameraobjektivmodule;
Kameraobjektive, feste und bewegliche Objektive fir Zoom und Fokus,
Objektivrahmen, Elektromotorsatz zum Bewegen beweglicher Objektive,
Sensoren zur Erkennung der Bewegung beweglicher Objektive, CCD oder
CMOS-Vorrichtung zur Erfassung/Aufzeichnung von Bildern,
Irismessapparate und Objektivverschliisse; Kameras; Videokameras
(Camcorder); Bildtelefone; tragbare Telefone mit Kamera- und/oder
Videokamerafunktion; optische Linsen; Webcams; elektronische Monitore
und Displays sowie Touchscreens; Computerperipheriegeréte;
Heimelektronikgerate; Erkennungs- und Uberwachungsinstrumente, -
vorrichtungen sowie -regler; Zahl-, Ausrichtungs- und Kalibrierinstrumente;
Instrumente zum Messen von Entfernungen und Mal3en; Sensoren und
Detektoren; Prif- und Qualitatskontrollgerate; Diagnoseapparate, nicht far
medizinische Zwecke; Apparate fir die Motordiagnose; Prufgerate fur
diagnostische  Zwecke  [ausgenommen  medizinische  Zwecke];
Computergestitzte Motoranalysegerate fur Fahrzeuge; Apparate zur
automatischen Geschwindigkeitsregelung von Fahrzeugen; codierte
Schlussel; Apparate, Instrumente und Kabel fur Strom; Kabel und
Leitungen; Verbindungskabel; Kabel fir die Datenubertragung;
Druckverlustanzeiger [automatisch] fiur Fahrzeugreifen; Kilometerzahler,
Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Elektronische globale

Ortungssysteme; GPS-Gerate; GPS-Navigationsgerate;

Klasse 12:

Fahrzeuge, Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem
Wasser oder deren Teile; Fahrzeugersatzteile; Elektromotoren und
Verbrennungsmotoren zum Antrieb von Apparaten zur Fortbewegung auf
dem Lande; Elektromotoren zur Verwendung in Landfahrzeugen;
piezoelektrische Motorsatze zur Verwendung in Landfahrzeugen;
Elektromotorbaugruppen zur Verwendung im Zubehor fur Landfahrzeuge;
Getriebebaugruppen fur Elektromotoren zur Verwendung in Fahrzeugen;

Anlasser far Verbrennungsmotoren von Landfahrzeugen;
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Scheibenwischersatze; elektrische Kraftstoffpumpen fir Motoren von
Landfahrzeugen; Kuhlventilatoren und Kuihlmodule als Teile von
Kihlsystemen fir Fahrzeugmotoren oder Fahrzeugklimaanlagen;
Kopfstlitzen fir Fahrzeugsitze, Sonnenrollos fir Fahrzeuge, Verschlisse
fur  Kraftstofftanks  fir  Fahrzeuge, Radkappen, Motorhauben,
Abdeckhauben fiir Fahrzeuge, Schonbezuge fiir Fahrzeugsitze, Uberziige
fur Lenkrader von Fahrzeugen, Radfelgen fur Fahrzeuge, Lenkrader fur
Fahrzeuge, Kopfe von Gangschaltungshebeln an Fahrzeugen,
Sicherheitsgurte fur Fahrzeugsitze, Stof3stangen fur Fahrzeuge;
Diebstahlschutz-, Sicherungs- und Sicherheitsgerate und -anlagen fur
Fahrzeuge; Biometrische Diebstahlschutz-, Sicherheits- und Schutzgerate
und -ausristungen fir Fahrzeuge; Kraftfahrzeug-Bremsenteile zur
Verbesserung der Bremswirkung und Fahrsicherheit; Kraftfahrzeug-
Fahrwerksteile, namlich StolRdampfer und Federn zur Verbesserung der
Stral3enlage und Fahrsicherheit; Forderwagenréder; Leichtmetallrader;
Felgen; Felgen; Nabenkappen fir Rader; Radkappen; Radkappen;
Zahnkranze fir Fahrzeugrader;

Klasse 37:

Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege,
Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren, Fahrzeugradern
und deren Teilen; Fahrzeug- und Radreparatur; Ausbauarbeiten und
Tuning von Kraftfahrzeugen und von Radern fur Fahrzeuge soweit in
Klasse 37 enthalten; Kundenspezifische Anpassung von Automobilen und
Automobilradern, soweit in Klasse 37 enthalten; Auswuchten, Ausrichtung
und Reparatur von Ré&dern; Installationsarbeiten, namlich Wartung und
Installation von Fahrzeugen und Fahrzeug-Zubehdr, insbesondere von
elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung in
Fahrzeugen und von Geraten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei
Kraftfahrzeugen; Fahrzeugmotor-Mapping; Mapping der Management-
Einheit von Fahrzeugmotoren; Regelungen und Anpassungen an Motoren;
Neuprogrammierung von Apparaten flr die Anpassung von Motoren;
Installation von Freisprechkommunikationszubehdr; Installation von

drahtlosem Freisprechkommunikationszubehor; Installation von
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Freisprechkommunikationszubeh6r mit geringer Reichweite; Installation
von Apparaten fir die Regelung und Anpassung von Motoren;
Durchfihrung von Umbauten und Installationen zur Leistungssteigerung
an Kraftfahrzeug-Motoren, Kraftfahrzeug-Abgasanlagen und

Kraftfahrzeug-Schalldampferanlagen;

Klasse 42:

Wissenschatftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezlgliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und -software;
Softwareprogrammierung zur elektronischen Leistungsoptimierung bei
Motoren; technische Entwicklung von Fahrzeug-Zubehdr, insbesondere
von elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung
in Fahrzeugen und von Geraten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei
Kraftfahrzeugen; Umprogrammierung von Kraftfahrzeug-

Motorsteuergeraten zur Verbesserung der Motorleistung*.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt sinngemas,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle fir
Klasse 12, vom 21. Oktober 2015 aufzuheben, soweit die Anmeldung fir
die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zuriickgewiesen

worden ist.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
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Der Eintragung der Bezeichnung ,RaceChip“ als Marke fir die in Ziffer 1. des Tenors
genannten Waren und Dienstleistungen stehen keine absoluten Schutzhindernisse
entgegen, so dass die zulassige Beschwerde der Anmelderin insoweit Erfolg hat. In
Verbindung mit den sonstigen beschwerdegegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen  fehlt dem  Anmeldezeichen jedoch die notwendige
Unterscheidungskraft gemafR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Beschwerde in
diesem Umfang zurlckzuweisen ist. Soweit der Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 21. Oktober 2015 Waren betrifft, fir die die

Beschwerdefiihrerin die Anmeldung nicht weiter verfolgt, ist er gegenstandslos.

1. Die Anmelderin hat das Verzeichnis der angemeldeten Waren und
Dienstleistungen durch ihre in der mundlichen Verhandlung am 5. Oktober 2017
abgegebene Erklarung wirksam beschrankt. Hierdurch hat sie zum einen
verschiedene sprachliche und orthografische Fehler in den Klassen 9 und 37
berichtigt. Zum anderen wurde auf die in den Klassen 9 und 12 urspringlich
enthaltenen Warenangaben ,Teile und Bestandteile fiir alle vorgenannten Waren,
einschlie3lich elektrische Kabel, ,Teile und Bestandteile fur alle vorstehend
genannten Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind* und ,Teile und
Zusatzteile fur alle vorstehend genannten Waren“ verzichtet. Die Anderungen

begegnen keinen rechtlichen Bedenken.

2. Unterscheidungskraft geméafld 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende 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, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569,
Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die
Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EuUGH GRUR


https://www.juris.de/jportal/portal/t/e8a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=697&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001103123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE117260964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113840964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113840964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_66
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300502014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300502014&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303622006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303622006&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_18
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE563462006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BiolD; GRUR 2008,
608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR
2009, 949, Rdnr. 10 - My World).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH 2006, 850, Rdnr. 19 -
FUSSBALL WM 2006). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender
Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverstandnis zum Zeitpunkt der
Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus
Akten werden Fakten). Auch neuen Wortbildungen kann das Schutzhindernis des
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen, wenn ihr beschreibender Aussagegehalt
so deutlich und unmissverstandlich hervortritt, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe
ohne Weiteres erfullen kénnen. Insbesondere hat ein Zeichen, das sich aus einem
Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten
Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied
zwischen dem Wort und der bloRen Summe seiner Bestandteile besteht (vgl. EUGH
GRUR Int. 2004, 410, 413, Rdnr. 41 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, Rdnr. 100 -
Postkantoor; BPatG, Beschluss vom 23. Januar 2017, 28 W (pat) 22/15 -
smartcrutch).

a) Das aus den englischsprachigen Wortkomponenten ,Race* und ,Chip*
zusammengesetzte Anmeldezeichen weist flr die in erster Linie angesprochenen
Verkehrskreise der Nutzer von Fahrzeugen, die technisch interessiert sind und die
Werkseinstellungen des Motors ihren Bedurfnissen individuell anpassen mdchten,

einen verstandlichen Sinngehalt auf.

Das in den inlandischen Sprachgebrauch eingegangene Substantiv ,Chip*
bezeichnet insbesondere ein dinnes Plattchen aus Halbleitermaterial, auf dem sich
Schaltkreise befinden (vgl. Duden Online, Suchbegriff ,Chip“). Es findet sich im hier

interessierenden Ausdruck ,Chiptuning”, der die Leistungssteigerung von Kfz-


https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE563462006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113840964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113840964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113840964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_66
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303342008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303342008&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_12
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE320382009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE320382009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/14nb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=507&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE320382009&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10
https://www.juris.de/jportal/portal/t/8z5/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=111&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311672013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/lly/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001103123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/lly/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592412004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/lly/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592412004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/lly/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592402004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug
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Motoren durch nachtragliche Anderung der werkseitig festgelegten Parameter der
elektronischen Motorsteuerung schlagwortartig umschreibt (vgl. ,Neues Gimmick furs
Chiptuning” unter ,http://www.auto-service.de/* als Anlage 1 zum gerichtlichen
Hinweis vom 16. August 2017).

Das englischsprachige Wort ,Race” bedeutet u. a. ,Wettlauf, Rennen“ oder als Verb
.fasen” (vgl. Beolingus - Online Wérterbuch). Als vorangestellter Bestandteil einer
Begriffskombination benennt es wie beispielsweise im Deutschen die Begriffe
.Rennpferd* oder ,Rennstrecke” regelméfig den Zweck des Grundwortes. Das
Zeichenelement ,Race” wird auch fur Fahrzeuge verwendet, die nicht fur den
Rennsport konstruiert sind. Es handelt sich um eine nicht wortlich gemeinte, sondern
werbetypisch tUberhéhende Angabe, mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass die
Motorleistung der eines Rennwagens angenéhert werden oder ihr entsprechen soll.
Ein derartiger Sprachgebrauch liegt den vom Senat ermittelten Verwendungen des
Ausdrucks ,Race-Modus” zugrunde (vgl. ,Manettino ... Mittels dieses Schalters
konnen ... ESP ... schnell reguliert werden, um von einem eher komfortbetonten
Sport- in einen Race-Modus zZu wechseln unter
~https://de.wikipedia.org/wiki/Manettino® und ,DSG im Race-Modus® unter
~Vww.meinr.com* als Anlagen 2 und 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. August
2017).

Die Wortkombination ,RaceChip* ist zwar als lexikalischer Begriff oder als tatsachlich
eingesetzte beschreibende Angabe nicht nachweisbar. Allerdings lasst die deutsche
Sprache neue Zusammensetzungen von Wartern in vielfaltiger Weise zu. Gerade im
Bereich der Werbesprache ist das Publikum an die Verwendung neuer
Wortbildungen gewdhnt, die in besonderem Malie geeignet sind, die Aufmerksamkeit
von Kunden zu wecken und das Vorhandensein neuartiger Produkteigenschaften
anzudeuten. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um eine sprachiblich
gebildete Wortverbindung mit der ohne Weiteres erkennbaren Bedeutung
.Rennchip“. Es benennt damit schlagwortartig einen (Tuning-) Chip mit einer auf
Wettbewerb ausgerichteten Motorsteuerung.


https://de.wikipedia.org/wiki/Motor
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorsteuerung
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Die Binnengrof3schreibung des Anmeldezeichens, die die zweiteilige Struktur der
Wortverbindung herausstellt, ist ein werbeubliches Gestaltungsmittel, das den
Bedeutungsgehalt der Angabe nicht in Frage stellt (vgl. BGH GRUR 2014, 1204,
Rdnr. 16 - DusseldorfCongress; Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12.
Auflage, § 8, Rdnr. 210).

b) Beim klassischen Chiptuning wird anstelle des Originalchips ein mit modifizierter

Software versehener Chip in das Motorsteuergerat eingesetzt.

Dariber hinaus werden unter Chiptuning auch das Auslesen aller wichtigen
Kennwerte des Motors, ihre Verdnderung durch spezielle Software und die
Weitergabe der veranderten Daten an das Motorsteuergerat verstanden, um eine
Leistungssteigerung des Motors zu erreichen. Zu diesem Zweck werden am Druck-
und Ladedrucksensor Informationen zu Einspritzdruck, -menge und -frequenz sowie
zum Ladedruck abgegriffen und in modifizierter Form dem Motorsteuergerat
zugefihrt (vgl. ,,Chiptuning von RaceChip“ unter ,www.racechip.de”, genannt in der
Anlage 5 zum Schriftsatz vom 24. September 2015). Ein Ausbau des in das
Motorsteuergerét eingeldteten Chips ist hierbei nicht erforderlich. Ein derartiges, die
Kennwerte veranderndes Modul wird als ,Box“ oder ebenfalls als ,Chip“ bezeichnet
(vgl. Artikel ,Unleash The Power* in ,Race Chip Ultimate CS* als Anlage 8 zum
Schriftsatz der Anmelderin vom 24. September 2015: , This program chip allows for

power ...").

Einen Chip, der den Motor in den Rennmodus versetzt, kann schliel3lich auch eine
Box enthalten, die zwischen Gaspedal und Motorsteuergerat eingebaut wird.
Dadurch wird die mit der Umsetzung des Ful3drucks auf das Gaspedal
einhergehende Beschleunigung des Fahrzeugs verzogert oder verlangsamt. Auf
diese Weise kann die Reaktionszeit des Motors an die Vorstellungen des Fahrers
angepasst werden (vgl. ,Chiptuning von RaceChip* unter ,www.racechip.de,
genannt in der Anlage 5 zum Schriftsatz vom 24. September 2015).

Gerade im Bereich des Fahrzeug- und insbesondere des Chiptunings wird zwischen

verschiedenen Anwendungszwecken und/oder Leistungsgraden unterschieden. Die
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Anmelderin selbst differenziert in diesem Zusammenhang zwischen Efficiency-,
Sport- und Race-Modus (vgl. ,http://www.auto-service.de/“ als Anlage 1 zum
gerichtlichen Hinweis vom 16. August 2017).

c) Als Bezeichnung eines Chips, durch den der Motor einem Rennwagen &hnliche
Eigenschaften aufweisen soll, kommt dem Anmeldezeichen in Bezug auf die nicht in
Ziffer 1. des Tenors genannten beschwerdegegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen ein beschreibender, die Unterscheidungskraft entfallen lassender
Sinngehalt zu. Dieses Schutzhindernis wird auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung
gemall 8 8 Abs. 3 MarkenG ausgerdumt, da die Beschwerdefuhrerin von der
Geltendmachung einer solchen in der mindlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2017

abgesehen hat.

(1) Folgende beschwerdegegenstandlichen Waren verkorpern oder beinhalten
typischerweise einen in das Motorsteuergerat einzusetzenden Chip oder eine als
Chip bezeichnete Tuning-Box, mit dem bzw. mit der der Motor in den Rennmodus

geschaltet wird:

.Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat;
Festkorperschaltkreise; monolithische Schaltkreise; Datenverarbeitungsgerate und
Computer; verbundene elektronische Halbleiterelemente; integrierte Schaltkreise;
elektronische Apparate fur das Fahrzeug-Tuning; elektronische Apparate fur das
Tuning von Fahrzeugmotoren; elektronische Apparate flir das Tuning von
Automotoren; elektronische Apparate fir das Tuning von Lieferwagenmotoren;
elektronische Apparate fir das Tuning von dieselbetriebenen Fahrzeugen;
elektronische Apparate fir das Tuning von dieselbetriebenen Lieferwagen;
Elektronische Apparate fur das Tuning von benzinbetriebenen Fahrzeugen;
Elektronische Apparate fur das Tuning von benzinbetriebenen Lieferwagen; Apparate
fur das Tuning von landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Apparate fiir das Tuning von
dieselbetriebenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Elektronische Apparate fur das

Tuning von Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fir das Tuning von
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dieselbetriebenen Wasserfahrzeugen; Elektronische Apparate fir die Verbesserung
der Gaspedal-Leistung; Elektronische Apparate fir die Verbesserung der Gaspedal-
Reaktion; Elektronische Apparate zur Verbesserung der Leistung von Fahrzeug-
Gaspedalen; Elektronische Apparate zur Verbesserung der Reaktion von Fahrzeug-
Gaspedalen;  Kfz-Zubehor, némlich  Mikrochips zur Verbesserung von
Motorleistungen in Kraftfahrzeugen; elektronische Gerate zur Steuerung des
Einspritzvorgangs in Kraftfahrzeugen; Motorelektronik, namlich Steuerungen flr

birstenlose Motoren, Steuerungen fir Schrittmotoren, Motorsteuerungen* (Klasse 9).

(2) Beschwerdegegenstandlich sind des Weiteren Vorrichtungen und Komponenten,
die fir den Betrieb eines Race-Chips erforderlich und in erster Linie auf ihn
abgestimmt sind. Im Einzelnen stehen folgende Waren mit ihm in einem derart engen

sachlichen Zusammenhang:

~Ccomputersoftware; Elektrokabel fir das Tuning von Motoren; Zindkabelhalter far
Instrumente fur das Tuning von Motoren; Kabelbaume fur Instrumente fir das Tuning
von Motoren; Terminierungsstecker fur Instrumente fur das Tuning von Motoren;

Anschlussstecker fur Instrumente fir das Tuning von Motoren” (Klasse 9).

(3) Ein Race-Chip kann auch maf3geblicher Gegenstand der nachfolgend genannten

Dienstleistungen sein:

.Umbau von Fahrzeugen, Motoren und deren Teilen; Ausbauarbeiten und Tuning
von Kraftfahrzeugen soweit in Klasse 37 enthalten; Kundenspezifische Anpassung
von Automobilen, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten, namlich
Wartung und Installation von Fahrzeugen und Fahrzeug-Zubehér, insbesondere von
elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung in Fahrzeugen
und von Geraten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei Kraftfahrzeugen;
Regelungen und Anpassungen an Motoren; Neuprogrammierung von Apparaten fir
die Anpassung von Motoren; Installation von Apparaten fir die Regelung und
Anpassung von Motoren; Durchfihrung von Umbauten und Installationen zur

Leistungssteigerung an Kraftfahrzeug-Motoren* (Klasse 37)
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sowie

~Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten
und diesbezugliche Designerdienstleistungen; industrielle  Analyse- und
Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -
software; Softwareprogrammierung zur elektronischen Leistungsoptimierung bei
Motoren; technische Entwicklung von Fahrzeug-Zubehor, insbesondere von
elektronischen Modulen zur Verbesserung der technischen Leistung in Fahrzeugen
und von Geraten zur Steuerung des Einspritzvorgangs bei Kraftfahrzeugen;
Umprogrammierung von Kraftfahrzeug-Motorsteuergeréaten zur Verbesserung der

Motorleistung” (Klasse 42).

(4) Auch das ,Fahrzeugmotor-Mapping® und das ,Mapping der Management-Einheit
von Fahrzeugmotoren* (Klasse 37) sind fiur den Betrieb eines Race-Chips
erforderlich. Mit diesen Tatigkeiten werden die fir den Betrieb eines Motors
erforderlichen Kennwerte festgelegt, die dann in den Chip oder die Tuning-Box
eingespielt werden. Deshalb besteht ein enger sachlicher Zusammenhang der

genannten Dienstleistungen mit einem Race-Chip.

d) Demgegenuber lasst sich fur die in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und
Dienstleistungen kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt oder ausreichend enger
Sachbezug feststellen, so dass insoweit der Eintragung des angemeldeten Zeichens

nicht das Schutzhindernis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

(1) ,Wissenschatftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotographische, Film-, optische,
Wage-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Gerédte zur
Aufzeichnung, Ubertragung und  Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager; Apparate fur die Montage von Elektromotoren, namlich
Montagespannvorrichtungen, Montagevorrichtungen, automatische
Montagemaschinen, Ankerwicklungs- und Standerwicklungsapparate; Schaltungen

far die Gerauschunterdriickung, Motorschutzrelais, Uberstrom- und
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Uberspannungsschutzschaltungen; Aufhdngungen fir Elektromotoren fiir Fahrzeuge
und ihre Teile; Digitalkameraobjektivmodule; Kameraobjektive, feste und bewegliche
Objektive fur Zoom und Fokus, Objektivrahmen, Elektromotorsatz zum Bewegen
beweglicher Objektive, Sensoren zur Erkennung der Bewegung beweglicher
Objektive, CCD oder CMOS-Vorrichtung zur Erfassung/Aufzeichnung von Bildern,
Irismessapparate und Objektivverschlisse; Kameras; Videokameras (Camcorder);
Bildtelefone; tragbare Telefone mit Kamera- und/oder Videokamerafunktion; optische
Linsen; Webcams; elektronische Monitore und Displays sowie Touchscreens;
Computerperipheriegerate; Heimelektronikgerate; codierte Schlussel;
Druckverlustanzeiger [automatisch] fur Fahrzeugreifen; Kilometerzahler, Apparate
zum Aufzeichnen von Entfernungen; Elektronische globale Ortungssysteme; GPS-

Gerate; GPS-Navigationsgerate” (Klasse 9)

sowie

.Getriebebaugruppen fur Elektromotoren zur Verwendung in Fahrzeugen; Anlasser
fur Verbrennungsmotoren von Landfahrzeugen; Scheibenwischersétze; elektrische
Kraftstoffpumpen fir Motoren von Landfahrzeugen; Kihlventilatoren und Kihimodule
als Teile von Kihlsystemen fir Fahrzeugmotoren oder Fahrzeugklimaanlagen;
Kopfstiitzen fir Fahrzeugsitze, Sonnenrollos fur Fahrzeuge, Verschlisse fir
Kraftstofftanks flr Fahrzeuge, Radkappen, Motorhauben, Abdeckhauben fir
Fahrzeuge, Schonbeziige fiir Fahrzeugsitze, Uberziige fir Lenkrader von
Fahrzeugen, Radfelgen fur Fahrzeuge, Lenkrader fir Fahrzeuge, Koépfe von
Gangschaltungshebeln an Fahrzeugen, Sicherheitsgurte fur Fahrzeugsitze,
StofRstangen fur Fahrzeuge; Diebstahlschutz-, Sicherungs- und Sicherheitsgeréte
und -anlagen fur Fahrzeuge; Biometrische Diebstahlschutz-, Sicherheits- und
Schutzgerate und -ausristungen fur Fahrzeuge; Kraftfahrzeug-Bremsenteile zur
Verbesserung der Bremswirkung und Fahrsicherheit; Kraftfahrzeug-Fahrwerksteile,
namlich StoRdampfer und Federn zur Verbesserung der StralRenlage und
Fahrsicherheit; FoOrderwagenréder; Leichtmetallrader; Felgen; Nabenkappen flr
Réader; Radkappen; Zahnkrénze fur Fahrzeugrader” (Klasse 12)

sind nicht fir das Umschalten eines Motors in den Rennmodus mit Hilfe eines Race-

Chips bestimmt.
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(2) ,Transistoren, Dioden; Rotor- und Ankerkomponenten; Kommutatoren; Magnete;
Tachometer; elektronische Drehzahlsensoren; Pruf-,  Uberwachungs- und
Messapparate fur Elektromotoren, ndmlich Elektromotorprifapparate zum Messen
des Motordrehmoments, zum Messen der Motorleistung, zum Messen der
Motordrehzahl, zum Messen der Lebensdauer/des Verschleil3es von Motoren und
zum Messen des Axialspiels, Spulenkernabgleichapparate, elektrische
Uberwachungsapparate sowie Gerausch- und  Vibrationsmessapparate;
Drehzahlregler; Thermostate fur Fahrzeuge, Temperatur und Druckanzeige-, -mess-,
-signalgebungs- und- steuerungsgerate, namlich Temperatur- und Druckmesser und
-regler und zentrale Verarbeitungseinheiten  dafir;  Erkennungs-  und
Uberwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Zahl-, Ausrichtungs- und
Kalibrierinstrumente; Instrumente zum Messen von Entfernungen und Malden;
Sensoren und Detektoren; Pruf- und Qualitatskontrollgerate; Diagnoseapparate, nicht
fur medizinische Zwecke; Apparate fur die Motordiagnose; Prufgerate fir
diagnostische Zwecke [ausgenommen medizinische Zwecke]; Computergestiitzte
Motoranalysegerate far Fahrzeuge; Apparate zur automatischen

Geschwindigkeitsregelung von Fahrzeugen® (Klasse 9)

kénnen zwar Bestandteil eines Race-Chips sein, charakterisieren ihn jedoch nicht, so
dass sich das Anmeldezeichen diesbezlglich nicht als Merkmalsbezeichnung

anbietet.

(3) Entsprechendes qilt fur ,Computer und Gerate, die einen Knotenpunkt zum
Internet bereitstellen, eine Website oder ein Portal im Internet pflegen und/oder eine
Datenbank, die vom Internet aus zuganglich ist, sowohl mit Kabelverbindung als
auch drahtlos” (Klasse 9). Mit Hilfe eines Smartphones kann zwar der Motor ohne
Offnen der Motorhaube fernkontrolliert und -gesteuert werden (vgl. ,Neues Gimmick
furs Chiptuning” unter ,http://www.auto-service.de/* als Anlage 1 zum gerichtlichen
Hinweis vom 16. August 2017). Allerdings erfolgt die Datentbertragung regelmalig
mittels Bluetooth, so eine Internetverbindung nicht erforderlich ist. Des Weiteren
konnte nicht ermittelt werden, dass ein Tuning-Chip oder eine Tuning-Box einen
Knotenpunkt zum Internet bereitstellt. Auch dienen beide nicht der Pflege einer

Website oder eines Internetportals bzw. einer Datenbank. Ein Race-Chip ist zwar ein
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Computer oder Gerat, jedoch kommen ihm nicht die ausdricklich genannten
Funktionen ,einen Knotenpunkt zum Internet bereitstellen, eine Website oder ein
Portal im Internet pflegen und/oder eine Datenbank, die vom Internet aus zugéanglich

ist, sowohl mit Kabelverbindung als auch drahtlos” zu.

(4) ,Elektrokabel zur DatenlUbertragung; Kabelblndel, Kabelbaume; Apparate,
Instrumente und Kabel fir Strom; Kabel und Leitungen; Verbindungskabel; Kabel fur
die Datenubertragung (Klasse 9) ermoglichen zwar den Betrieb eines Race-Chips,
indem sie Signale ihm zufihren oder von ihm weiterleiten. Die Waren weisen jedoch
nur eine Hilfsfunktion auf und sind nicht fir ihn wesensbestimmend. Auch wenn
Race-Chips mit Strom arbeiten, so handelt es sich bei ihnen nicht um ,Apparate,
Instrumente ... fur Strom®, da bei diesen die Speicherung oder Weiterleitung von
Strom, jedoch nicht die Steuerung eines Motors im Vordergrund steht.

(5) ,Fahrzeuge, Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem
Wasser oder deren Teile; Elektromotoren und Verbrennungsmotoren zum Antrieb
von Apparaten zur Fortbewegung auf dem Lande; Elektromotoren zur Verwendung in
Landfahrzeugen; piezoelektrische Motorsétze zur Verwendung in Landfahrzeugen;
Elektromotorbaugruppen zur Verwendung im Zubehor fur Landfahrzeuge® (Klasse
12) kénnen Race-Chips enthalten. Sie werden jedoch nicht standardmafig in die
eben erwahnten Waren eingebaut. Vielmehr handelt es sich um besonderes
Zubehor, das erst auf ausdricklichen Wunsch des Verwenders die
Beschleunigungseigenschaften des Motors verandern soll. Demzufolge benennt das
Anmeldezeichen kein Bauteil, das die Ware, in die es integriert ist, charakterisiert. Da
ein Race-Chip nicht als Synonym fir diese Ware angesehen werden kann, scheidet

der Begriff als Sachangabe aus.

(6) Dementsprechend benennt das Anmeldezeichen ebenfalls nicht ein typisches
Fahrzeugersatzteil. Da im Regelfall ein Race-Chip nicht in einem Fahrzeug zu finden
ist, kann er nicht ersetzt werden. Insofern besteht in Bezug auf die Waren

.Fahrzeugersatzteile* (Klasse 12) ein ausreichend grof3er sachlicher Abstand, um
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auch insoweit die Unterscheidungskraft der Wortfolge ,RaceChip“ bejahen zu

kdnnen.

(7) Die Dienstleistungen ,Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege,
Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren, Fahrzeugradern und deren
Teilen; Fahrzeug- und Radreparatur; Ausbauarbeiten und Tuning von Réadern fir
Fahrzeuge soweit in Klasse 37 enthalten; kundenspezifische Anpassung von
Automobilradern, soweit in Klasse 37 enthalten; Auswuchten, Ausrichtung und
Reparatur von Ra&dern; Installation von Freisprechkommunikationszubehor;
Installation von drahtlosem Freisprechkommunikationszubehor; Installation von
Freisprechkommunikationszubehdr mit geringer Reichweite; Durchfihrung von
Umbauten und Installationen zur Leistungssteigerung an Kraftfahrzeug-

Abgasanlagen und Kraftfahrzeug-Schallddmpferanlagen” (Klasse 37)

beziehen sich allenfalls mittelbar auf Tuning-Chips. So koénnen diese zwar
Messwerte von Radsensoren erhalten (vgl. ,Test: Chiptuning-Boxen* in der Zeitschrift
~eurotuner”, September 2013, ohne Seitenangabe, als Anlage 8 zum Schriftsatz der
Anmelderin vom 24. September 2015). Damit werden jedoch typischerweise nicht die
Réader beschrieben, an denen die Sensoren angebracht sind. Zudem konnte nicht
festgestellt werden, dass zur Leistungssteigerung von Abgas- und
Schalldampferanlagen Race-Chips eingesetzt werden. Insgesamt fehlt dem

Anmeldezeichen somit auch hier ein ausreichend enger Sachbezug.

3. Aus den unter Ziffer 2.d) genannten Grinden steht der Eintragung des
Anmeldezeichens fur die in Zifferl. des Tenors aufgefiihrten Waren und
Dienstleistungen auch nicht das Eintragungshindernis gemafR 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen. Insoweit stellt es keine unmittelbar beschreibende

freihaltebediirftige Angabe dar.

Der Beschwerde war somit im Umfang gemalf Ziffer 1. des Tenors stattzugeben.
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Rechtsmittelbelehrung

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

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

1 das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung 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 Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

0. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwaéltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die
Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Sdchtig Schmid
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