BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 550/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2018 111 141.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Méarz 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber

und der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:090323B28Wpat550.19.0



Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Griunde

Das Wortzeichen

TOPCOIL

ist am 5. Oktober 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur die nachfolgenden Waren ange-

meldet worden:

Klasse 7: Beschichtungsmaschinen und deren Teile, insbesondere Vakuumbe-
schichtungsmaschinen zum Beschichten von flexiblen Substraten und

Ersatzteile zu deren Betrieb und Instandhaltung;

Klasse 9: Schmelztiegel fir Beschichtungsmaschinen;

Klasse 11:  Verdampfer flr Beschichtungsmaschinen.

Nach einem Hinweis der Markenstelle fur Klasse 7 des DPMA vom 3. Dezem-
ber 2018, wonach das Anmeldezeichen mangels Unterscheidungskraft voraussicht-
lich nicht schutzfahig sei, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Januar 2019
ein in der Klasse 7 geédndertes Warenverzeichnis eingereicht. Mit Beschluss vom
27. Marz 2019 hat die Markenstelle fur Klasse 7 durch eine Beamtin des gehobenen
Dienstes die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemaR 88 37

Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurickgewiesen und hinsichtlich der Prifung der



Schutzfahigkeit des Zeichens nur das mit der Markenanmeldung eingereichte Wa-

renverzeichnis zugrunde gelegt.

Zur Begrundung der Zurickweisung hat sie ausgefuihrt, das angemeldete Wortzei-
chen TOPCOIL weise fur die angesprochenen Verkehrskreise in Form von gewerb-
lichen Abnehmern und dem Fachverkehr einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden und werblich anpreisenden Begriffsinhalt auf. Das Anmeldezeichen
setze sich aus den beiden Bestandteilen ,TOP* und ,,COIL* zusammen. Das Wort
»1 OP“ gehore zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeute ,erstklas-
sig, obere, toll, beste®. Mit dieser Bedeutung habe der Begriff auch Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch gefunden. Der weitere - ebenfalls englischsprachige —
Zeichenbestandteil ,COIL* weise im Deutschen Bedeutungen im Sinne von ,aufwi-
ckeln, aufspulen, wickeln; Spule, Rolle, Wicklung, Windung“ auf. Im Deutschen
werde ,,COIL* auch im Sinne von ,dinnes, aufgewickeltes Walzblech® verwendet.
Die relevanten Verkehrskreise verstiinden die sprachublich gebildete Wortfolge
TOPCOIL ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von ,erstklassiges,
dinn aufgewickeltes Walzblech®. Da sich dieses von den beanspruchten Beschich-
tungsmaschinen der Klasse 7 verarbeiten lieBe und die ,Schmelztiegel fir Be-
schichtungsmaschinen® der Klasse 9 sowie die ,Verdampfer flr Beschichtungsma-
schinen® der Klasse 11 jeweils Teile bzw. Zubehér von Beschichtungsmaschinen
darstellten, weise das Anmeldezeichen zu allen beanspruchten Waren zumindest
einen engen beschreibenden Bezug auf. Die vorgenommenen Anderungen der in
der Klasse 7 beanspruchten Waren seien nicht mit dem Gebot der Rechtssicherheit

vereinbar und daher unzuléassig.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 30. April 2019.
Zur Begrundung tragt sie vor, das Anmeldezeichen TOPCOIL stelle als Wortneu-
schopfung fur die angesprochenen Verkehrskreise weder eine sprachiblich gebil-
dete Bezeichnung noch einen eindeutigen Hinweis auf deren Verwendung dar. Der
Begriff ,Coil“ sei mehrdeutig und den angesprochenen Verkehrskreisen nicht gelau-

fig, insbesondere nicht in der von der Markenstelle genannten Bedeutung im Sinne



eines dunn gewickelten Walzbleches. Im Online-Lexikon Wikipedia werde er zwar
als Fachbegriff fir Bandstahlrollen und Stahldrahtrollen verwendet. Die Anmelderin
sei hingegen ein fuhrender Anbieter von Beschichtungssystemen zur Abschneidung
dunner Schichten auf diinnen, flexiblen Substraten, insbesondere fir Verpackungs-
technologieanwendungen. Beschichtungsmaschinen zum Beschichten von flexib-
len Substraten enthielten Spulen bzw. Rollen nur als untergeordnete Bestandteile
und wiesen keinen Zusammenhang mit den in der Klasse 7 beanspruchten Waren
auf. Die maldgeblichen Verkehrskreise fassten den Begriff ,Coil* daher nicht als
Merkmalsbeschreibung fur Beschichtungsmaschinen auf. Das angemeldete Zei-
chen weise durch die Zusammenschreibung zudem eine sprachliche Besonderheit
auf. Im Ubrigen verwende die Anmelderin den Zeichenbestandteil ,TOP“ als wie-
derkehrende Komponente einer Markenserie, wie die eingetragenen deutschen
Marken ,TopMet* (202 47 71) und ,TOPBEAM® (397 27 415) zeigten und den an-
gesprochenen Verkehrskreisen aufgrund umfangreicher Benutzung im geschaftli-
chen Verkehr bekannt seien. Das Anmeldezeichen sei entsprechend diesen Vor-

eintragungen schutzfahig.

Auf die gerichtlichen Hinweise vom 29. Juli 2021 (mit Recherchebelegen, Bl. 48 bis
87 d. A.) und 1. Oktober 2021, wonach die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg
habe, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. August 2021 ihren urspriinglich
hilfsweise gestellten Antrag auf Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung zu-
rickgenommen und mit weiterem Schriftsatz vom 8. November 2021 fir die in der
Klasse 7 beanspruchten Waren ein neues Warenverzeichnis wie folgt eingereicht
(Anderungen zum urspriinglich mit der Markenanmeldung eingereichten Warenver-

zeichnis der Klasse 7 sind durch Fettdruck und Durchstreichung kenntlich gemacht):

Klasse 7: Beschichtungsmaschinen und deren Teile, insbesondere Vakuumbe-
schichtungsmaschinen zum Beschichten von flexiblen Substraten; Ersatzteile zum

zu-deren Betrieb und zur Instandhaltung von Beschichtungsmaschinen.



Nach dem Hinweis des Senats vom 24. Januar 2022 (BIl. 102 d. A.), wonach es sich
bei der neuen Fassung der in der Klasse 7 beanspruchten Waren um eine unzulés-
sige Erweiterung handele, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 6. Marz 2023
schlie3lich mitgeteilt, dass hinsichtlich der in der Klasse 7 beanspruchten Waren
das ursprunglich mit der Markenanmeldung vom 5. Oktober 2018 eingereichte Wa-

renverzeichnis gelten solle.

Die Anmelderin beantragt daher sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 7 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 27. Marz 2019 aufzuheben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemall 88 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zu-

lassig, hat aber keinen Erfolg.

1. Beschwerdegegenstandlich ist das urspringlich mit der Markenanmeldung ein-
gereichte Warenverzeichnis. Die Anmelderin hat mit ihrem letzten Schriftsatz vom
6. Marz 2023 hinsichtlich der Klasse 7 wiederum die mit der Markenanmeldung ein-
gereichten Waren beansprucht. Dies ist zulassig, da das mit Schriftsatz vom 8. No-
vember 2021 in der Klasse 7 eingereichte Warenverzeichnis eine inhaltliche Erwei-
terung enthielt (vgl. Miosga in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 39
Rn. 3) und daher keine Berlcksichtigung finden konnte. Denn es enthalt innerhalb
der mit ,insbesondere” eingeleiteten Formulierung einen Strichpunkt, so dass die
danach aufgefiihrten Waren ,Ersatzteile zum Betrieb und zur Instandhaltung von

Beschichtungsmaschinen® nicht mehr Teil einer beispielhaften Aufzahlung sind,



sondern einen selbststandigen Charakter erhalten. Diese Waren lassen sich nicht
unter die mit der Markenanmeldung in der Klasse 7 beanspruchten Waren ,Be-
schichtungsmaschinen und deren Teile“ subsumieren, da ,Ersatzteile zum Betrieb
und zur Instandhaltung von Beschichtungsmaschinen® inrem Wortlaut nach nicht

zwingend Teile der Beschichtungsmaschinen darstellen mussen.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens TOPCOIL als Marke steht in
Bezug auf alle beanspruchten Waren der Klassen 7, 9 und 11 das absolute Schutz-
hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen insoweit zu Recht die Eintragung
versagt (8 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne des 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 und Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder
Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23
— Smart Technologies/THABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH];
GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008,
608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 — #darferdas? Il, GRUR
2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR
2015, 173 Rn. 15 — for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143
Rn. 7 — Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsi-
dentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten
(EuGH a. a. O. — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. — #darf-
erdas? Il; a. a. O. — OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begriindet, ist ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis

zu Uberwinden (BGH a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. — OUI). Ebenso



ist zu berlicksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in sei-
ner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegen-
tritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR
2004, 428 Rn. 53 — Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 — Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O.
Rn. 10 — OUI; a. a. O. Rn. 16 — for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 — Gute Laune
Drops).

Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inlAndischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
standigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 943 Rn. 24 — SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 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, Rn. 86
— Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11
— Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wértern oder Wendungen
der deutschen 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 GRUR
2020, 411 Rn. 10 — #darferdas? Il; GRUR 2016, 934 Rn. 12 — OUI; GRUR 2014,
872 Rn. 21 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 — HOT; GRUR 2012,
1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 — Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 — hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard). Dartiber hinaus besit-
zen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande be-
ziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar

betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird



und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschépfen (BGH GRUR 2018,
932 Rn. 8 —#darferdas?; a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 — Gute
Laune Drops).

b) Gemessen an den vorgenannten Grundsatzen genugt das angemeldete Wortzei-
chen TOPCOIL in Bezug auf alle beanspruchten Waren den Anforderungen an die
erforderliche Unterscheidungskraft nicht. Denn die angesprochenen Verkehrskreise
werden es nur als eine Sachaussage und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis

verstehen.

aa) Die beanspruchten Waren richten sich an gewerbliche Abnehmer und an den

Fachhandel fir deren Zubehor.

bb) Das angemeldete Zeichen TOPCOIL besteht — schon wegen der natlrlichen
Silbentrennung - aus den Begriffen ,TOP“ und ,,COIL". Bei derartigen, aus mehreren
Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zuléassig, zunéchst die Bestandteile ge-
trennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich
anschlieBenden Prufung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH
GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BiolD).

Das englische Wort ,TOP* ist in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen mit
den Bedeutungen ,von hochster Gute, hervorragend, auf dem aktuellsten Stand,
hochmodern® (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Es hat in Wortkombinati-
onen eine die Spitzenposition verstarkende Bedeutung und ist dem Verkehr wegen
des werbemaRigen Gebrauchs ohne weiteres bekannt (vgl. BPatG, Beschluss vom
25.02.2016, 25W (pat) 535/13 — TOPSCAN; Beschluss vom 13.06.2012,
28 W (pat) 506/11 — TOP-WING; HABM/EUIPO, Beschluss vom 15.07.2013,
R2285/12-4 — topview; Beschluss vom 31.05.1999, R 0207/98-1 — TOPTOOLYS).

Der weitere Zeichenbestandteil ,COIL" ist ein englischer Begriff mit der Bedeutung

~opirale, Rolle, Windung* (www.dict.leo.org/englisch-deutsch/coil). Zudem bedeutet


http://www.duden.de/
http://www.dict.leo.org/englisch-deutsch/coil

er auch ,dunnes, aufgewickeltes Walzblech® (vgl. DUDEN Online unter www.du-

den.de). Er wurde im deutschen Sprachgebrauch bereits vor dem Anmeldetag des

in Frage stehenden Zeichens im Zusammenhang mit Beschichtungsmaschinen viel-

fach verwendet (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom
29. Juli 2021, BI. 48/72 d. A.; der nachfolgend jeweils verwendete Fettdruck dient

der Hervorhebung):

»Zwei solche Dornabwicklungen bilden gemeinsam mit einem Transportwa-
gen ein Abwickelsystem, welches in Verbindung mit einem Bahnwechsler die
kontinuierliche Zufiihrung einer Materialbahn (z. B. in einer Beschichtungs-
maschine fur Aluminiumfolien) erméglicht. Wahrend die Dornabwicklung ar-
beitet, wird die andere mit einem vollen Coil bestickt. (09.01.2014;

https.//press-fromm.de/materialien/aluminium);

,Die Uberwachung der Oberfldchentemperatur des Ofens und des Bandes
Uber die volle Breite der Coil und wéahrend des gesamten Ofendurchlaufs ist
unverzichtbar. ..... Das ist erforderlich, damit die Coil flr den beabsichtigten
Einsatzzweck ausreichend geschuitzt ist.” (12.01.2018;

https://www.flukeprocessinstruments.com);

Artikel 'Produktionsprozess einer Lithium-lonen-Batteriezelle', Kapitel 'Slit-

ten':

| 11 (13

.Intermittierende Beschichtung®... ,Muttercoi
(13.10.2015; https://www.pem.rwth-aachen.de);

, Tochtercoils

,Coil Coating Anlage Typ BA 15706“ — Anlage zum Beschichten und Trock-
nen von Stahl- und Aluminiumbéandern. .... Technische Daten: Coilgewicht:

.... Coildurchmesser:...." (27.03.2009; https://www.mathisag.com).

cc) Ausgehend von den vorgenannten Verwendungen des Zeichenbestandteils

,COIL" vor dem Anmeldetag des Anmeldezeichens im Kontext mit Beschichtungen

bzw. Beschichtungsmaschinen werden die angesprochenen Fachkreise aus dem


http://www.duden.de/
http://www.duden.de/
http://www.flukeprocessinstruments.com/
https://www.pem.rwth-aachen.de/
https://www.mathisag.com/
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Beschichtungsgewerbe und der entsprechende Fachhandel dem Anmeldezeichen
in seiner Gesamtheit entgegen den Ausfuihrungen der Anmelderin die Bedeutung
einer ,hervorragenden Rolle“ bzw. eines ,dunnen, aufgewickelten Walzblechs von

hochster Gute“ beimessen.

dd) Bei vielen Beschichtungsarten wird das zu beschichtende Ausgangsmaterial
dem Beschichtungsvorgang in Rollenform zugefuhrt und das beschichtete Endpro-
dukt kann wiederum eine Rollenform aufweisen bzw. auf Rollen aufgewickelt sein.
Bei diesen Beschichtungsverfahren ist am Anfang des Beschichtungsvorganges
eine Abwickelvorrichtung und an dessen Ende eine Aufwickelvorrichtung ange-
bracht (vgl. https://www.mathisag.com - ,Coil Coating Anlage Typ BA 15706, Anla-
genkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2021, Bl. 48/72 d. A). Dies ist
z. B. beim sogenannten ,Coil Coating“ der Fall. ,Coil Coating“ ist eine (Metall-)Band-
beschichtung zur ein- oder beidseitigen Beschichtung von Stahl- oder Aluminium-
Blechen (vgl. https://www.chemie.de/lexikon/Coil_Coating.html und https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Coil_Coating; vgl. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis
vom 29. Juli 2021, BI. 73/77 d. A.).

Die Wortkombination ,TOPCOIL" ist daher geeignet, dem angesprochenen Fach-
verkehr zu vermitteln, dass die in der Klasse 7 beanspruchten ,Beschichtungsma-
schinen und deren Teile* als Abwickel- bzw. Aufwickelvorrichtung Rollen in hoher
Gute verwenden bzw., soweit es die beanspruchten Teile der Beschichtungsmaschi-
nen betrifft, diese selbst darstellen. Damit eignet sich das Anmeldezeichen als blo-

Rer Sachhinweis auf die entsprechende Ausstattung oder die Ware selbst.

Die Waren ,Schmelztiegel fir Beschichtungsmaschinen® in der Klasse 9 und ,Ver-
dampfer fur Beschichtungsmaschinen® in der Klasse 11 unterstitzen als Zubehor
fur Beschichtungsmaschinen den Beschichtungsvorgang bzw. machen diesen erst
moglich. Hinsichtlich dieser Waren bringt das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass
diese als Zubehor fir Beschichtungsmaschinen bestimmt und geeignet sind, deren

Endprodukt in einer besonders hochwertigen beschichteten Rollenform besteht


https://www.mathisag.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschichten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://de.wikipedia.org/wiki/Blech
https://www.chemie.de/lexikon/Coil_Coating.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Coil_Coating
https://de.wikipedia.org/wiki/Coil_Coating
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(z. B. beschichtete Walzbleche). Insoweit besteht daher jedenfalls ein enger funkiti-
onaler Zusammenhang zu den in den Klassen 9 und 11 beanspruchten Waren, der
zu einem die Unterscheidungskraft ausschliel3enden engen beschreibenden Bezug
des angemeldeten Zeichens flhrt.

ee) Die hiergegen vorgebrachten Einwendungen der Anmelderin greifen allesamt
nicht durch.

(1) Der Hinweis der Anmelderin, wonach der Markenbestandteil ,COIL® mehrere
Bedeutungen aufweise und das Anmeldezeichen insgesamt mehrdeutig sei, ist
nicht geeignet, die Schutzfahigkeit des Anmeldezeichens zu begrinden. Soweit
dem Anmeldezeichen mehrere Bedeutungen zukommen, vermag dies nichts an der
Schutzunfahigkeit zu &ndern. Denn die Annahme einer beschreibenden Bedeutung
setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und
sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von ei-
nem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das
Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umris-
sen ist und nur eine der moglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen
beschreibt (EuGH a. a. O. — DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - 42 —
BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569
Rn. 18 — HOT; GRUR 2013, 522 Rn. 13 — Deutschlands schdnste Seiten).

(2) Unbeachtlich ist auch der Einwand der Anmelderin, wonach sie ein fuhrender
Anbieter von Beschichtungssystemen zur Abschneidung dinner Schichten auf din-
nen, flexiblen Substraten sei und selbst keine Coil-Beschichtung bzw. Coil-Coating
anbiete und zudem bei dieser Beschichtungsart Spulen bzw. Rollen nur untergeord-
nete Bestandteile seien. Denn der beabsichtigte oder erfolgte tatsachliche Einsatz
der Marke ist flr die registerrechtliche Frage der Eintragungsfahigkeit unerheblich,
soweit er — wie vorliegend - keinen Niederschlag im angemeldeten Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen gefunden hat (vgl. Strébele in Strobele/Hacker/Thier-
ing, a. a. O., § 8 Rn. 468).
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(3) Die von der Anmelderin angefiihrten Voreintragungen rechtfertigen mangels
Vergleichbarkeit keine andere Beurteilung. So kdnnen die weiteren Bestandteile der
genannten Voreintragungen ,-Met“ (202 47 71) und ,-BEAM® (397 27 415) zur
Schutzfahigkeit gefuhrt haben, sofern sie keinen warenbeschreibenden Bezug er-
kennen lassen. Die Eintragung der weiteren fur die Anmelderin eingetragenen
Marke ,TOPBEAM" (397 27 415) liegt im Ubrigen Uber 25 Jahre zuriick, so dass
sich das Verkehrsverstandnis inzwischen geandert haben durfte. Im Ubrigen kann
sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung berufen, um eine identische
Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rn. 18 — Volks.Handy,
Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST).

(4) Nicht durchzudringen vermag die Anmelderin ferner mit ihrem Vorbringen, sie
habe eine Markenserie mit dem Stammbestandteil ,TOP“. Ein zusammengesetztes
Zeichen kann zwar in seiner Gesamtheit schutzfahig sein, wenn sich (nur) eines der
von Haus aus schutzunfahigen Elemente im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH
GRUR 1983, 243 - BEKA; BPatG Beschluss vom 24.09.2003, 29 W (pat) 115/03 -
XtraClever). Eine solche Verkehrsdurchsetzung gemaf § 8 Abs. 3 MarkenG insbe-
sondere des Zeichenbestandteils , TOP* hat die Anmelderin weder behauptet, noch
durch Vorlage von Tatsachenmaterial belegt. Der Anmelder, der sich auf eine Ver-
kehrsdurchsetzung beruft, muss diese jedoch auf entsprechend vorgetragenes und
belegtes Tatsachenmaterial stitzen. Eine pauschale Behauptung ist regelmafRiig
nicht ausreichend (vgl. Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
a.a. 0., 88 Rn 693, 694). Hierauf wurde die Anmelderin bereits im gerichtlichen

Hinweis vom 29. Juli 2021 hingewiesen.

(5) SchlieRlich ist der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung
moglicherweise um eine Wortneuschopfung handelt, fur die Frage der Unterschei-
dungskraft grundsatzlich unerheblich, da es insoweit allein auf das Verstandnis des
Verkehrs bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens ankommt (BPatG, Be-
schluss vom 14.12.2017, 25 W (pat) 503/17 — PatientAssist; Beschluss vom


https://www.juris.de/r3/document/KORE303549200/format/xsl/part/K?oi=dN3SmEKPmn&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE303549200/format/xsl/part/K?oi=dN3SmEKPmn&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE140940964/format/xsl/part/K?oi=dN3SmEKPmn&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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22.03.2018, 25 W (pat) 509/17 - VarioBox; Beschluss vom 06.03.2019,
29 W (pat) 501/18 — Magnetoboard). Die mangelnde lexikalische Nachweisbarkeit
des Zeichens ist daher kein Indiz fir dessen Schutzfahigkeit (BPatG, Beschluss
vom 23.07.2018, 26 W (pat) 501/15 — Fucking awesome; Beschluss vom
11.12.2019, 26 W (pat) 571/16 - Stuhlwerk; Beschluss vom 04.05.2020,
26 W (pat) 505/20 — geldmagnet). Insofern ist es auch ohne Belang, ob das Anmel-
dezeichen grammatikalisch zutreffend gebildet ist. Der Verkehr ist daran gewdhnt,
in der Werbung mit neuen und grammatikalisch nicht immer korrekten Begriffen
konfrontiert zu werden (BPatG, Beschluss vom 19.06.2017, 25 W (pat) 523/17 —
Der Limo; Beschluss vom 12.10.2020, 26 W (pat) 548/20 — Glowing Collection). Vor
diesem Hintergrund ist auch das von der Anmelderin genannte mangelnde Leerzei-
chen zwischen den Zeichenbestandteilen unbeachtlich, zumal bereits zahlreiche
Wortverbindungen mit dem Bestandteil ,TOP“ zu Beginn eines Wortes ohne Leer-

zeichen existieren (vgl. ,Topmannschaft®, ,Topmodel“, ,Topmanager®).

3. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens dariiber hinaus auch ein Freihaltebe-
durfnis gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorste-

hender Ausflihrungen im Ergebnis dahinstehen.

4. Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin
ihren hierauf hilfsweise gerichteten Antrag zuriickgenommen hat und die Durchfiuh-
rung einer solchen auch nicht aus Grunden der Sachdienlichkeit geboten war
(8 69 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-

haft, wenn geriigt wird, dass
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1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,
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,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Fuhrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-

gerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene

Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Berner



