BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 504/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 220 193.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. November 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Katker und Schddel

ECLI:DE:BPatG:2019:201119B26Wpat504.18.0



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

Lignin SchweilRen

ist am 30. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 220 193.9 zur Eintragung in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflhrte Register angemeldet

worden fiir Waren der Klassen 6, 7 und 20.

Mit Beschluss vom 8. November 2017 hat die Markenstelle fiir Klasse 20 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaR 88 37 Abs. 1, 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurickgewiesen, namlich fir die Waren

Klasse 7: Befestigungs- und Verbindungsmaschinen, -gerate und -appa-
rate; Elektrisch betéatigte Werkzeuge; Elektrische Heftgerate;
Hydraulisch angetriebene Werkzeuge [Maschinenteile]; Me-
chanisch betatigte Werkzeuge; Motorbetriebene Werkzeuge;
Pneumatische Werkzeuge,;

Klasse 20: Befestigungsmaterial; Befestigungsmaterial, nicht aus Metall;
Befestigungsnagel, nicht aus Metall; Nagel, nicht aus Metall;

Schrauben, nicht aus Metall.



Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass die angemeldete Marke aus den Begriffen
,Lignin® im Sinne von ,Holzstoff, Lignin“; ,Verholzung bewirkender farbloser, fester
Stoff, der neben der Zellulose wichtigster Bestandteil des Holzes ist* und ,-schwei-
Ren” mit der Bedeutung ,Werkstoffteile aus Metall oder Kunststoff unter Anwendung
von Warme, Druck fest zusammenfuigen, miteinander verbinden* zusammengesetzt
sei. In ihrer Gesamtheit, die keine ungewdhnliche Struktur aufweise, vermittle sie
einen Sachhinweis auf ein Schweil3verfahren auf der Basis des Lignins bzw. Holz-
stoffs, nicht aber einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der zurtickgewiesenen
Waren. Zwar wirden Schweil3vorgénge tblicherweise mit Metall und nicht mit Holz
durchgeflihrt, jedoch belege eine Internetrecherche, dass neue Verfahren, die Holz-
teile mittels Reibung und Warme miteinander verschweil3ten, im einschlagigen Wa-
rensektor im Kommen seien. Es sei daher davon auszugehen, dass die an neuen
Verbindungstechniken interessierten Verkehrskreise das Anmeldezeichen im vor-
genannten Bedeutungsgehalt verstiinden. Damit weise das Wortzeichen lediglich
auf die Art und Bestimmung der zurtickgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20
hin. Alle Werkzeuge, Maschinen und Befestigungsmaterialien kénnten fur das Holz-
schweil3en, also das Zusammenfiigen und Verbinden von Holz, bestimmt und ge-
eignet sein oder im Rahmen eines solchen Schweil3verfahrens zum Einsatz kom-

men.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, der che-
mische Fachterminus ,Lignin®, der eine Gruppe phenolischer Makromolekiile be-
zeichne, die sich aus verschiedenen Monomerbausteinen zusammensetzten, als
feste Biopolymere in die pflanzliche Zellwand eingelagert wirden und dadurch eine
Verholzung der Zelle bewirkten, sei fur den deutschen Verbraucher vollig unver-
standlich und weise insbesondere mit der Bezeichnung ,Schweil3en* keinen be-
schreibenden Inhalt auf. Die beanspruchten Befestigungsmaschinen, Werkzeuge
und Befestigungsmaterialien hatten weder zu ,Lignin“ noch zu ,Schweil3en“ irgend-
eine Verbindung. Die besondere Originalitat des Anmeldezeichens resultiere dar-
aus, dass Schweil3vorgange Ublicherweise mit Metall und gerade nicht mit Holz

durchgefuhrt wirden. Sie, die Anmelderin, verwende die beanspruchte Wortfolge



seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehéarteten bzw. geschweil3ten Holznagel.
Im Hinblick auf ein Unterlassungsbegehren eines Wettbewerbers, der eine Ver-
wechslung mit dem Begriff ,Woodwelding” behaupte, bestehe ein Bedirfnis nach

Klarung der Schutzfahigkeit.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA vom

8. November 2017 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. September 2019 ist die Beschwerdeflhrerin
unter Beifigung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 3, Bl. 17 — 33R
GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht fir

schutzfahig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig, aber

unbegrindet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ,Lignin Schweil3en“ als Marke
steht in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren das absolute Schutz-
hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft geman 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher insoweit zu Recht die Ein-

tragung versagt (8 37 Abs. 1 MarkenG).



a) Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder
Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932
Rdnr. 7 — #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 — OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin,
die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
wébhrleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. — #darferdas?; a. a. O. — OUI). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrtindet, ist ein grof3ziigiger Maf3-
stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt,
um das Schutzhindernis zu tberwinden (BGH a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke).
Ebenso ist zu berilicksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zei-
chen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 — Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 — Pippi-Lang-

strumpf-Marke).

Mafgeblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 — Aus Akten werden Fakten) sind ei-
nerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auf-
fassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung
des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistun-
gen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla;
BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 — grill meister).



Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 —
Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 — #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 — Link
economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wértern oder Wendungen der deut-
schen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr —
etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. —
#darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 — OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 — Gute Laune
Drops). Darlber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Anga-
ben, die sich auf Umstéande beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleis-
tung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreiben-
der Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist,
dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in
der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel fir deren Herkunft sieht (BGH a. a. O.
— #darferdas?; a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierflr reicht es aus, dass ein
Wortzeichen, selbst wenn es bislang fir die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche
Neuschopfung handelt, in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser
Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 —
DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 — HOT); dies gilt auch fur ein zu-
sammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen
Vorgaben flr sich genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer Sachangabe
entfallt bei der Zusammenfiigung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die
beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewdéhnliche Anderung er-
fahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegfuhrt (EuGH MarkenR 2007,
204 Rdnr. 77 f. — CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 — DisseldorfCon-

gress).



b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG genugt das angemeldete Wortzeichen ,Lignin Schweil3en® nicht. Zumin-
dest der Fachverkehr hat ihm schon zum Anmeldezeitpunkt, am 30. Juni 2017, ohne
besonderen gedanklichen Aufwand eine Sachaussage Uber die Art und Bestim-
mung der zurickgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20 entnommen, es aber

nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst.

aa) Von den beschwerdegegenstandlichen Produkten werden vorwiegend
Fachverkehrskreise aus dem holzverarbeitenden Gewerbe, dem Mobelbau und
insbesondere dem Baugewerbe angesprochen. Soweit sich die Waren auch an
Heimwerker richten kénnen, kommen erganzend auch breite Endverbraucherkreise
in Betracht, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen

aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Wértern ,Lignin“ und ,Schweil3en”

Zzusammen.

aaa) Das deutsche vom lateinischen Wort ,ligninum* fur ,Holz* abstammende Sub-
stantiv ,Lignin“ bezeichnet den Holzstoff bzw. den Stitzbaustoff verholzter Pflan-
zenteile (https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/lignin/39320), einen Verholzung
bewirkenden, farblosen, festen Stoff, der neben der Zellulose wichtigster Bestand-
teil des Holzes ist (www.duden.de/rechtschreibung/Lignin Anlagenkonvolute la
zum gerichtlichen Hinweis), ein feststoffartiges Biopolymer, das Bestandteil der Zell-
wand von Pflanzen ist und die Verholzung der Zellen bewirkt (wortbedeutung.info,
https://www.wortbedeutung.info/Lignin/) sowie eine Gruppe von phenolischen Mak-
romolekilen, die sich aus verschiedenen Monomerbausteinen zusammensetzen, in
die pflanzliche Zellwand eingelagert werden und dadurch die Verholzung der Zelle
(Lignifizierung) bewirken (https://de.wikipedia.org/...Lignin;  https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Holz, Anlagenkonvolut 1a zum gerichtlichen Hinweis).


https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/lignin/39320
http://www.duden.de/rechtschreibung/Lignin
https://www.wortbedeutung.info/Lignin/
https://de.wikipedia.org/wiki/Holz
https://de.wikipedia.org/wiki/Holz

bbb) Das substantivierte Verb ,Schwei3en“ bedeutet ,Teile, Gegenstande aus Me-
tall oder Kunststoff unter Anwendung von Warme, Druck fest zusammenfugen, mit-
einander verbinden“ (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/schweil3en), Me-
tallteile  mittels groBer Hitze zusammenfigen (PONS  Wadrterbuch,
https://de.pons.com/...) oder Bauteile unter Anwendung von Warme und Druck un-
|6sbar verbinden (https://www.wortbedeutung.info/schweil3en/). Ferner bezeichnet
es auch eine Gruppe von Fugeverfahren zum dauerhaften Verbinden von zwei oder
mehr Werkstlcken (https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen, jeweils Anla-

genkonvolut 2a — 2d zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Die Verbindung der Begriffe ,Lignin“ und ,Schwei3en“ zum Gesamtbegriff ,Lig-
nin SchweilRen“ ist sprachiblich und grammatikalisch regelgerecht gebildet. Zudem
sind Wortzusammensetzungen, die aus einer vorangestellten Materialbezeichnung
und dem nachgestellten Wort ,Schweif3en* bestehen, bereits bekannt, wie z. B. ,Me-
tallschwei3en* oder ,Kunststoffschweil3en* (vgl. fischer-st.de/schweissverfah-
ren/metallschweissen/; wiki.induux.de/Kunststoffschwei%C3%9Fen, Anlagenkon-
volut 3 zum gerichtlichen Hinweis). Hierbei werden auch andere Schreibweisen ver-
wendet, etwa ,Metall-Schweil3en®, ,Metall Schweil3en* oder ,Edelmetall schweil3en*
(vgl. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis), so dass die beiden unverbun-

denen Substantive des Anmeldezeichens keine Besonderheit darstellen.

dd) Die sprachiblich nach dem Muster eines typischen Fachbegriffs gebildete Wort-
kombination ,Lignin Schweil3en” ist daher in ihrer Gesamtheit zum Anmeldezeit-
punkt zumindest von den angesprochenen Fachkreisen, deren Verstandnis allein
ausschlaggebend sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Con-
cord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 — Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 —
SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 — CID; 26 W (pat) 550/10 — Respon-
sible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. — Rapido), verstanden worden als Be-
zeichnung eines Verfahrens zur Verbindung von Holzteilen ohne den Einsatz von
Zusatzstoffen unter Anwendung sehr schneller Reibung und hohen Drucks mit der

Folge, dass die durch die Reibung erzeugte Hitze die Molekulketten der Zellulose


https://de.pons.com/
https://www.wortbedeutung.info/schweißen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen

und des Lignins zu einer dickflissigen, leimartigen Masse verwandelt, die bei Be-
endigung der Reibbewegung als Schweil3fuge augenblicklich abkuhlt und aushartet
(vgl. z. B. www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweil3en... sowie
weitere Belege im Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis; https://www.wohn-
net.at/bauen/bauvorbereitung/holz-schweissen-21590375, Anlagenkonvolut 3 zum

angefochtenen Beschluss).

ee) Eine Internetrecherche des Senats hat sowohl im vorliegenden als auch im Pa-
rallelverfahren BPatG 26 W (pat) 502/18 Uber die Belege des DPMA hinaus erge-
ben, dass entsprechende Verfahren bereits vor Uber zehn Jahren vor allem in
schweizerischen Forschungseinrichtungen entwickelt worden sind und zeitnah dar-
Uber in der deutschsprachigen Fachpresse berichtet worden ist, so dass zumindest
der Fachverkehr bereits seit etwa 2005 den Fachbegriff ,Holzschweil3en* und damit

auch den gleich bedeutenden Fachterminus ,Lignin Schweil3en* kannte:

- ,Holz schweil3en ... Holzschweil3en ermoglicht sehr feste Materialverbindungen
bei kurzen Abbindezeiten. ..." (Veroffentlichung der WoodWelding SA vom 1. Mérz
2000);

- »... Daher nennt man die Methode auch ,wood welding technology“ (Holz-Schwei-
3en). Das Verfahren wurde vom Inhaber des Patents ... entwickelt. Vorgestellt wor-
den war dieses Verfahren ca. im Jahre 2005". (https://wtp.hoechs-
mann.com/de/lexikon/23203/mpk_300).

- ,HSB: Europas wichtigste Auszeichnung fir Innovation im Holzbereich erhalten —
Erfolg fir ein Forscherteam der Hochschule fir Architektur, Bau und Holz HSB Biel:
Das Projekt ,Holzschweissen ohne Einsatz von Klebstoff* ist mit dem 6sterreichi-
schen Schweighofer Prize flr Innovation im Bereich Holztechnologie ausgezeichnet
worden. ... Mittlerweile gelingt das Holzschweissen ... auch ohne Verbindungsmit-
tel. ... Im Rahmen einer Galaveranstaltung wurde der Preis am 13. Juni 2005 im

Wiener Rathaus offiziell tberreicht ..." (das-holzportal.com, Die zentrale Plattform


http://www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen
https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/holz-schweissen-21590375
https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/holz-schweissen-21590375
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der Holzbranche, www.woodcoop.de/news.php; Meldung vom 14. Juni 2005 auf
https://www.holzbranche.com/Aktuelle/News und Presseinform...);

,Holz kann schmelzen und lasst sich zusammenschweifRen wie Metall - ... Es han-
delt sich dabei um ein Friktionsverfahren, bei dem zwei Holzstlicke ohne Verwen-
dung von Klebstoff miteinander verbunden werden kdnnen ...“ (innovations report —

Forum fur Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft vom 4. Juli 2005);

- ,Reibschweissen von Holz — Die Anwendung des Reibschweissverfahrens zur
Herstellung von kraftschlissigen Verbindungen zwischen Holzteilen wird seit dem
Jahr 2000 am Lehrstuhl fur Holzkonstruktionen (IBOIS) der EPF Lausanne wissen-
schaftlich untersucht ...“ (Artikel der Autoren Stamm und Weinand in der Schweize-
rischen Bauzeitung tec21, Heft 35, 2006, S. 34 — 36, Anlagenkonvolut 4 zum ge-
richtlichen Hinweis);

- ,Holz schweil3en - ... An der Bieler Hochschule fur Architektur, Bau und Holz wurde
ein Verfahren entwickelt, mit dem man Holzer miteinander verschweil3en kann (vgl.
DIE WELT vom 21. April 2006);

- ,Feine Innovationen am Rande der ,Hannover-Messe" — Get new technology now!
— Und was gibt es neues fir die Holzindustrie? ... Das sogenannte ,WoodWelding*,
zu Ubersetzen mit ,Holzschweil3en®, war besonders fur den unbedarften Laien eine
kleine Sensation. Die Bieler Hochschule fir Architektur, Bau und Holz prasentierte
dieses Verfahren zum Klebstofffreien Verbinden von Massivholz. ..." (Holz-Zentral-
blatt vom 12. Mai 2006);

- ,HeilRe Bretter ... Schweizer Forscher kdnnen auch Holz schweil3en. ... Beim li-
nearen ReibschweilRen* werden die zu verbindenden Holzteile in eine Maschine
eingespannt und so lange gegeneinandergerieben, bis die erzeugte Hitze das Lig-

nin an der Holzoberflache in eine dickfliissige Masse verwandelt. Dann wird die Vib-


http://www.woodcoop.de/news.php
https://www.holzbranche.com/Aktuelle/News
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ration abrupt gestoppt, das Lignin erkaltet, und die beiden Holzteile sind fest mitei-
nander verschweil3t. ... hat auch er ein Holzschweil3verfahren entwickelt. ...“ (ZEIT
ONLINE vom 7. Juni 2007, Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis);

- Holz schweissen : Herstellung leim- und verbindungsmittelfreier Holzbauteile (Ar-
tikel der Autoren Weinand, Stamm und Hahn in der Schweizerischen Zeitschrift
~Werk, Bauen + Wohnen, Band 99, 2012, S. 46 - 47);,

- ,Holz zu verschweil3en, ist keine Zukunftsmusik ... Holzschweil3en ist ein Verfah-
ren, um Holzteile miteinander zu verbinden, ohne Einsatz von Zusatzstoffen, wie ...
Die Molekilketten der Zellulose und des Lignis werden thermisch zersetzt. Wird die
Reibbewegung gestoppt, kihlt die Schweil3fuge wieder ab und das Molekilgemisch
hartet aus. ... (Holzkurier vom 10. Juli 2013, www.holzku-
rier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweil3en..., Anlagenkonvolut 4 zum ge-

richtlichen Hinweis);

- ,HOLZ KANN MAN AUCH SCHWEISSEN - Forscher der Berner Fachhochschule
entwickelten ein Verfahren, mit dem man Holz auch ohne Klebstoff, Nagel oder
Schraube miteinander verbinden kann — das Holzscheil3en bzw. Eco-Welding. Da-
bei werden zwei Holzoberflachen mit Druck aneinandergepresst und in Vibration
gebracht. Die Reibung erzeugt in kurzer Zeit sehr hohe Temperaturen, die vor allem
das im Holz enthaltene Lignin plastizieren, wobei das Holz eine dickflissige Konsis-
tenz bekommt. ...“ (Schweizer materialBLOG vom 14. April 2016, Anlage 3 zum

angefochtenen Beschluss);

- ,Holzschweil3en — eine Grundlagentechnologie” — ... Die Untersuchungen haben
gezeigt, dass die viskose Masse, die aus den Holzkomponenten (Lignin, Zellulose,
Hernicellulosen) gebildet wird, in der Lage ist, wie eine Klebeschicht zu fungieren.
..." (Mitteilung auf der Webseite der Fischer Kunststoff-Schweil3technik GmbH am
5. Dezember 2016, web.archive.org/web/20161205044127/https://lwww.fischer ...;

Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).


http://www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen
http://www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen
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ff) Das angemeldete Wortzeichen ,Lignin Schweil3en® ist daher schon lange vor dem
Anmeldetag, dem 30. Juni 2017, zumindest vom Fachverkehr nur als beschreiben-
der Sachhinweis darauf verstanden worden, dass die zurickgewiesenen Maschi-
nen, Gerate, Werkzeuge und Befestigungsmaterialien der Klassen 7 und 20 fur das
Schweil3en von Lignin bzw. das Holz(stoff)schweif3en bestimmt und geeignet sein

bzw. im Rahmen eines solchen Verfahrens zur Anwendung gelangen kénnen.

aaa) Die beschwerdegegenstéandlichen Produkte ,Befestigungs- und Verbindungs-
maschinen, -gerate und -apparate; Elektrisch betatigte Werkzeuge; Hydraulisch an-
getriebene Werkzeuge [Maschinenteile]; Mechanisch betatigte Werkzeuge; Motor-
betriebene Werkzeuge; Pneumatische Werkzeuge* der Klasse 7 kbnnen in einem
Verfahren zur dauerhaften Verbindung von Werkteilen aus Holz unter Anwendung
von Druck und Reibungswéarme eingesetzt werden. Im bereits erwéhnten Schweizer
Artikel ,Reibschweissen von Holz* (Tec 21 S. 34) ist die von einer eigens fur den
Werkstoff Holz konzipierten Reibschweiimaschine die Rede. ,Elektrische Heftge-
rate” kbnnen zum Einsatz kommen, um die Holzteile vor dem Verschweil3en zu fi-
xieren. Ferner kbnnen Holznagel mit einem speziellen Druckluftnagler in die Holz-
bauteile eingeschossen werden. Aufgrund der Eintreibwdrme verbindet sich das
Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschllissigen
Verbindung. Letzteres beschreibt die Anmelderin selbst auf ihrer Webseite

https://www.....

bbb) Die versagten Waren ,Befestigungsmaterial;, Befestigungsmaterial, nicht aus
Metall, Befestigungsnéagel, nicht aus Metall; Nagel, nicht aus Metall; Schrauben,
nicht aus Metall* der Klasse 20 kdnnen entweder zur Fixierung der zu verschwei-
Renden Holzstlcke eingesetzt werden, speziell fir die Verwendung in einem Holz-
schweil3verfahren geeignet und bestimmt oder in einem Verfahren zum unlésbaren
Verbinden von Holzteilen unter Anwendung von Druck und Reibungswarme herge-
stellt sein. Die Beschwerdefihrerin hat selbst vorgetragen, dass sie die bean-
spruchte Wortfolge seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegeharteten bzw. ge-

schweil3ten Holzn&gel verwendet.
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gg) Da das angemeldete Wortzeichen sprachregelgerecht gebildet ist, fehlt es ihm
auch an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die ge-
wéahlte Kombination als ungewdhnlich erscheinen lassen und hinreichend weit von
der Sachangabe wegfiihren (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 - 100 — Postkantoor; GRUR
2004, 680 Rdnr. 39 - 41 — BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 — My World).
Die beanspruchte Wortfolge beschrankt sich auf die bloie Summenwirkung be-

schreibender Bestandteile.

2. Da es dem Anmeldezeichen bereits an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt,
kann dahingestellt bleiben, ob ihm auch ein schutzwirdiges Interesse der Mitbewer-

ber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

3. Soweit die Anmelderin mit ihrer Behauptung, sie verwende die Bezeichnung ,Lig-
nin Schweil3en” seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegeharteten bzw. geschweil3-
ten Holznagel, geltend machen will, dass ein etwaiges Schutzhindernis durch Ver-
kehrsdurchsetzung im Sinne von 8 8 Abs. 3 MarkenG Uberwunden worden sei, hat
sie die notwendigen Voraussetzungen dafir weder schliissig vorgetragen noch be-
legt.

a) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des
Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die
angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776
Rdnr. 40 — Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkas-
sen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 24 — Sparkassen-Rot). Die Frage, ob eine
Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung fur die Waren
und Dienstleistungen im Sinne von 8§ 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf
Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen kdnnen,
dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von
den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723
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Rdnr. 54 — Windsurfing Chiemsee; EUGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 f. — Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O.
Rdnr. 31 — Sparkassen-Rot). Zu beriicksichtigen sind dabei der von der Marke
gehaltene Marktanteil, die Intensitét, die geografische Verbreitung, die Dauer der
Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens fur die Marke sowie
Erklarungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen
Berufsverbdnden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 — Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rdnr.
41 — Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot];
BGH a. a. O. Rdnr. 31 - Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der
Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der
Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklart werden
(EuGH a. a. O. Rdnr. 53 — Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 —
Sparkassen-Rot), die haufig das zuverlassigste Beweismittel zur Feststellung der
Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 32 — Sparkassen-Rot; BGH
GRUR 2014, 483 Rdnr. 32 — test).

b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfiillt. Die Anmelderin hat ihre pau-

schale Behauptung weder konkretisiert noch durch Vorlage entsprechender Unter-

lagen glaubhaft gemacht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,



6.
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bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder

wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt warr,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-

fahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-

anwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge

Katker

Schadel

pro



