BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 532/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 217 396.5

hat der 29. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Februar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-
Huber, der Richterin Akintche und des Richters Posselt

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle fir

Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2021

aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2024:260224B29Wpat532.21.0



Grinde

Die Bezeichnung

Bluemetals

ist am 23. Mai 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur nachfolgende Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 01:

Klasse 06:

Katalysatoren zum Raffinieren von Kohlenwasserstoffen; Chemische Katalysatoren
zum Raffinieren von Kohlenwasserstoffen; Wasserstoff; Katalysatoren zum Spalten
von Kohlenwasserstoffen; Katalysatoren zur Unterdriickung von
Wasserstoffemissionen; Benzen [Kohlenwasserstoff]; Chemische Katalysatoren zur
Verhinderung von Kohlenwasserstoffemissionen; Kohlenwasserstoffe; Chemische
Verbindungen zur  Aufnahme  von Kohlenwasserstoffen; Gasfdrmige
Kohlenwasserstoffverbindungen; Gasformige Kohlenwasserstoffe; Katalysatoren zur
Unterdriickung von Kohlenwasserstoffemissionen;
Kohlenwasserstoffverbindungen; Chemische Katalysatoren zur Spaltung von
Kohlenwasserstoffen; Benzol [Kohlenwasserstoff]; Chemische Katalysatoren zur
Verhinderung von Wasserstoffemissionen; Legierungen von Seltenerdmetallen;
Chemische Erzeugnisse zum Neutralisieren von rostfreien Legierungen von Stahl,
Eisen und Metallen von verschiedenen Farben; Mit Metall umhdillte Calcium-Silizium-
Legierungen fur die Stahlindustrie; Metallische Beschichtungsmittel aus

Karbidlegierungen zum thermischen Aufspritzen;

Gussteile aus Blei oder Bleilegierungen; Legierungen aus Metall mit Kalzium und
Aluminium; Metalllegierungen zur weiteren Bearbeitung; Legierungen aus unedlen
Metallen; Nichteisenmetalllegierungen; Zink und dessen Legierungen; Magnesium
und dessen Legierungen; Unedle Metalle und deren Legierungen; Legierungen aus
Nichteisenmetallen; Bleche aus Metall einschlie3lich aus Stahllegierungen und Titan;

Nickellegierung; Gussteile aus Metalllegierungen fur Bauzwecke; Stahllegierungen;



Klasse 11:

Blei und dessen Legierungen; Legierungen fir den Guss von Gegenstanden;
Magnesiumlegierungen; Aluminiumlegierungen mit Bauxitverstarkung; Legierungen
aus Aluminium; Ferrolegierung; Aluminiumlegierungen; Chromlegierungen; Drahte
aus unedlen Metalllegierungen [ausgenommen fir Sicherungen]; Eisen-Kohlenstoff-
Legierungen;  Versilberte  Zinnlegierung;  Eisenlegierungen; Rohre  aus
Nickellegierungen; Zinn und dessen Legierungen; Gusslegierungen; Platten aus
Metall einschlie3lich aus Stahllegierungen und Titan; Metalllegierungen; Titan und
dessen Legierungen; Rohre aus Kupferlegierungen; Eisenlegierung; Aluminium und
dessen Legierungen; Tantal [und seine Legierungen]; Titanlegierungen;
Zusatzlegierungen fiir die Stahlproduktion; Stahllegierungen [roh oder teilweise
bearbeitet];  Silber-Nickel-Legierung; Blei-Zinn-Legierungen;  Titanlegierung;
Zusatzlegierungen  fur  die  Eisenproduktion; Metallische  Legierungen;
Aluminiumlegierung; Unedle Metalle und deren Legierungen einschliel3lich rostfreier
Stahl; Waren aus unedlen Metallen und deren Legierungen fur Bauzwecke; Nicht

elektrischer Draht aus Stahllegierungen; Nickellegierungen;

Gasbefeuerte Ofen; Transportable Ofen; Gasbefeuerte Heizéfen; Gasbeheizte
kombinierte Ofen zur Verwendung in der Produktion von Stahl; Kohlesfen; Ofen fir
die thermische Behandlung; Abzugshauben fir Ofen; Vakuuméfen fir edle Metalle;
Ofen fir die Dekontamination von Metallen; Drehrohréfen; Induktionsbrennofen;
Sinteréfen; Induktionstiegeltfen; Ofen zum Heizen; Graphitstabdfen; Ofen fur die
Glasherstellung; Ofen zur Altmetallriickgewinnung; Heizoéfen fiir gewerbliche Zwecke;
Durchlauflétofen; Kihlbehalter fur Ofen; Gasnachwarmofen; Abfallverbrennungséfen;
Ofen fur industrielle Zwecke; Ofen; Gekiihlte Platten zur Verwendung mit Elektrosfen;
Elektrische Ofen fiir metallurgische Zwecke; Ofen zur Abfallentsorgung; Tiefofen
[fir gewerbliche Zwecke]; Diffusionsofen fiir industrielle Zwecke; Ofen zum
Einschmelzen von Altmetallen; Schmelzéfen [fir industrielle  Zwecke];
Schmelzéfenauskleidungen; Hochofen; Nachwarmofen; Gasofen; Ofen  zur
Metallriickgewinnung; GieRereiofen; Drehrohréfen [fiir industrielle Zwecke]; Ofen zum
Schmelzen von Metallen; Elektrische Ofen fiir industrielle Zwecke;
Industrieschmelzéfen; Warmhaltedfen; Schmelzoéfen; Verbrennungsoéfen;
Beschickungsanlagen fir Industriedfen; Industriebrennéfen; Millverbrennungséfen;
Heizofen [fiir industrielle Zwecke]; Elektrische Ofen; Durchgangsofen; Ofen fir die
Elektronikindustrie; Ofen zum Verzinnen; Beschickungsanlagen fiir gewerbliche Ofen;
Ofen zum Dekontaminieren von Altmetallen; Ofen fur die Verbrennung fester
Brennstoffe; HeiRwindofen [fur gewerbliche Zwecke]; Elektrische Ofen zur

Warmebehandlung; Ofen zum Vorwarmen der Charge; Ofen mit Kammerhaube;



Klasse 42:

Feuerfeste Ofen; Ofen zum Beizen von Altmetallen; InduktionsgroRéfen; Ofen fiir die
chemische Industrie und Glasherstellungsindustrie; Vakuuméfen fir Edelmetalle;
Ofen zum Beizen von Metallen; Heizapparate fir Ofen; Geblase fiir Schachtofen;
Wirbelschichtverbrennungséfen; Ofen fur Gasriickgewinnungszwecke; Kiihlgefaie
fur Ofen; Ofen zur Abfalloehandlung; Gasbeheizte kombinierte Herd- und
Schachtéfen zur Verwendung in der Stahlproduktion; Solaréfen; Nachbrenner als

Teile von Ofen;

Ingenieurtechnologische Analysen; Ingenieurdienstleistungen fir den Entwurf
von Konstruktionen; Ingenieurleistungen in der Energietechnologie; Erstellung
von ingenieurtechnischen Berichten; Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Von
Ingenieuren  vorgenommene  Bewertungen im  technologischen Bereich;
Ingenieurdienstleistungen fur den Entwurf von Maschinen; Ingenieurdienstleistungen;
Erstellung technischer Gutachten durch Ingenieure; Forschungs- und
Entwicklungsdienste im Bereich Ingenieurwesen; Ingenieurtechnische Forschung;
Ingenieurdienstleistungen im Maschinenbau; Ingenieurtechnische Beratung; Von
Ingenieuren vorgenommene Bewertungen im  wissenschaftlichen Bereich;
Ingenieurleistungen fir die Gasindustrie; Technische Ingenieurdienstleistungen;
Ingenieurtechnische Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erzeugung von Strom und
Erdgas; Forschungsarbeiten von Ingenieuren in wissenschaftlichen Bereichen;
Ingenieurarbeiten; Ingenieurleistungen zZu Energieversorgungssystemen;
Dienstleistungen im Bereich der ingenieurtechnischen Beratung; Durchfiihrung von
Studien von Ingenieurprojekten; Technische Projektplanung im Ingenieurwesen;
Technisches Zeichnen [Ingenieursdienstleistung]; Dienstleistungen eines Ingenieurs;
Forschungsarbeiten von Ingenieuren im technologischen Bereich;

Ingenieurtechnische Dienstleistungen auf dem Gebiet der Umwelttechnik.

Mit Beschluss vom 19. Juli 2021 hat die Markenstelle fir Klasse 11 des DPMA die

Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden
Freihaltebedirfnisses gemalR 88 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG

vollstandig zurickgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass sich das Zeichen aus rein beschreibenden

Wortelementen zusammensetze. So stehe ,Blue” als englische Bezeichnung fir die

Farbe ,Blau” mittlerweile fur eine nachhaltige, 6kologisch ausgerichtete Produktion.



Der angesprochene Verkehr werde das Zeichen als Sachangabe dahingehend
auffassen, dass es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, die alle einen Bezug zur Metallgewinnung aufwiesen, symbolisch
fur eine nachhaltige, 6kologisch ausgerichtete Produktion von Metallen sowie von
Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die eine solche
Produktion zum Gegenstand haben, stehe. Die angesprochenen Fachkreise seien
in der Lage, diesen Zusammenhang ohne analytische Betrachtung herzustellen. Die
Kombination der Wortelemente gehe weder sprachlich noch inhaltlich Uber die
beschreibende  Sachaussage hinaus und begrinde daher keine
Unterscheidungskraft.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeflhrerin hat zuné&chst darauf hingewiesen, dass sich die
Beschwerde lediglich gegen die Zurickweisung der oben fettgedruckten Waren
und Dienstleistungen richte; sie hat ihr Verzeichnis ausdriicklich dem entsprechend

eingeschrankt.

Sie meint, die Wortfolge des Zeichens weise flir die verbleibenden Waren und
Dienstleistungen keinen auf der Hand liegenden gedanklichen Inhalt auf. Die Waren
und Dienstleistungen richteten sich vorliegend an Unternehmen, die Bedarf an
metallurgischen Elektroofen, deren Engineering und Fertigung und unmittelbar
verbundenen Technologien hatten. Auch wenn die Bezeichnung ,Bluemetals” in die
zwei Bestandteile ,Blue” und ,-metals* zerlegt wiirde und ,blau” als Beschreibung
fur eine besonders umweltfreundliche Ware bzw. Dienstleistung aufgefasst wirde,
erschliel3e sich fur die hier allein noch relevanten Dienstleistungen kein Sinngehalt.
Das Zeichen stelle eine unibliche Wortkombination dar und werde als kreative
Neuschopfung und Fantasiebezeichnung wahrgenommen. Daher wirden die
angesprochenen Verkehrskreise nicht annehmen, dass die beanspruchten
Dienstleistungen speziell und nur fir nachhaltige Metalle erbracht bzw. angeboten

wirden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bestehe kein



Anhaltspunkt, dass das malRgebliche Publikum die Bezeichnung allein als Hinweis
auf den Inhalt oder die Bestimmung der Dienstleistungen ansehe. Es liege fern,
anzunehmen, dass ein Dienstleister die beanspruchten Dienstleistungen nur fir ein
nachhaltiges Produkt erbringe. Auch fehle eine differenzierte Beurteilung beziglich
der einzelnen Waren und Dienstleistungen durch die Markenstelle. Die Waren und
Dienstleistungen stinden in keinem Zusammenhang mit blauen Metallen. Der
Bedeutungsgehalt des Zeichens bleibe fir die noch beanspruchten Waren und
Dienstleistungen unscharf und ohne thematische Beschrankung. Die angemeldete
Marke verflige auch als fantasievolle Wortzusammenstellung Uber einen
eigenschopferischen Gehalt, dem - auch wenn man einen beschreibenden Anklang
der Wortbestandteile annehmen wirde - nicht jegliche Unterscheidungskraft
abgesprochen werden konne. Die dem Zurickweisungsbeschluss beigeflgten
Anlagen seien nur geeignet, die Verwendung des Begriffs “blue” in Bezug auf
Nachhaltigkeit zu belegen. Jedoch sei keine der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen in den Anlagen in Bezug genommen. Ferner seien im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis keine nachhaltigen bzw. blauen Metalle und/oder
dazugehdrigen Dienstleistungen beansprucht. Die dem Zurtickweisungsbeschluss
beigefligten Anlagen datierten zudem teils weit nach dem Anmeldetag und seien
daher nicht geeignet, eine beschreibende Bedeutung fir den Anmeldetag zu

belegen.

Nach einem gerichtlichen Hinweis des Senats vom 2. Februar 2024 hat die
Beschwerdefuhrerin mit Schriftsatz vom 16. Februar 2024 ihr Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis nochmals eingeschrankt. Sie beansprucht mit der
Anmeldung danach nur noch folgende Waren:

Klasse 01: Wasserstoff; Kohlenwasserstoffe; Kohlenwasserstoffverbindungen.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,



den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 11 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 19. Juli 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache nach
Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch die
Anmelderin Erfolg und fuhrt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses der
Markenstelle. Im zuletzt beanspruchten Umfang stehen der Eintragung der
angemeldeten Bezeichnung Bluemetals keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Insbesondere verfligt das Anmeldezeichen fur die nunmehr noch
malfdgeblichen Waren der Klasse 1 ,Wasserstoff; Kohlenwasserstoffe;
Kohlenwasserstoffverbindungen“ uber die erforderliche Unterscheidungskraft
geman 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EUGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 — Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411
Rn. 10 — #darferdas? Il; GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat). Denn die Hauptfunktion einer

Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder



Dienstleistungen zu gewébhrleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo
AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 — BiolD AG/HABM [BiolD]; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 — smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
grindet, ist ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR
2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI).
Ebenso ist zu berticksichtigen, 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 Rn. 53 — Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 -
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 — OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13

— Gute Laune Drops).

Maf3geblich fir 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 2019, 1194 Rn. 20 — AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR
2008, 608 Rn. 67 — Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 —
Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376
Rn. 11 — grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreiben-
den Begriffsinhalt enthalten, der fur die in Frage stehenden Waren oder Dienst-
leistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH
GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau
[Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 — #darferdas? Il). Auch Angaben, die



sich auf Umstande beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht un-
mittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein en-
ger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen her-
gestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-
schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten er-
fasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 —
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2012, 1143 Rn.
9 — Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard).

Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze steht dem Anmeldezeichen Bluemetals
fur die hier in Rede stehenden Waren das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG nicht entgegen.

a. Die beanspruchten Waren der Klasse 1 richten sich an Fachkreise aus dem
Energie- und Mobilitdtssektor und im Bereich der metallverarbeitenden Industrie
sowie an entsprechende Gewerbe- und Industriekunden. Endverbraucher, selbst
als Fahrer eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs, kommen als Abnehmer von
~Wasserstoff‘ nicht in Betracht, weil es sich bei Wasserstoffkraftstoff, der an einer

Tankstelle erhéltlich ist, um eine Ware der Klasse 4 handelt.

b. Das Anmeldezeichen setzt sich trotz Zusammenschreibung ohne weiteres

erkennbar aus den englischen Begriffen ,Blue” und ,metals” zusammen.

aa. Das Wort ,metals” bedeutet ,Metalle” und wird nicht nur von den hier
angesprochenen Fachverkehrskreisen, sondern selbst von interessierten und
informierten Laien unmittelbar verstanden werden. ,Metall* ist ein chemisches
Element, das sich durch charakteristischen Glanz, Undurchsichtigkeit und die
Fahigkeit, Legierungen zu bilden sowie Warme und Elektrizitat zu leiten,
auszeichnet (vgl. DUDEN Online).
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bb. Das Adjektiv ,Blue* bezeichnet die Farbe Blau. Uber seine wortsinngemaRe
Bedeutung als Farbangabe hinaus steht die Farbe Blau je nach Kontext aber bereits
auch aufgrund der wahrgenommenen Farbe des Meeres symbolisch fir Wasser als
Ressource sowie fir die Erde selbst (“der blaue Planet”). Daraus ergibt sich eine fur
blau Ubliche Symbolik mit der Bedeutung von Nachhaltigkeit, Umwelt- und
Naturschutz sowie der Schonung naturlicher Ressourcen. Auf diese Symbolik hat
bereits die Markenstelle verwiesen und hat diesen Gebrauch - entgegen dem
Vorbringen der Beschwerdeflhrerin bereits weit vor dem Anmeldetag - belegt (vgl.
folgende Anlagen aus dem amtlichen Verfahren: “Blue statt Griin - Farbimpulse”
vom 07.09.2011, “Lexikon der Nachhaltigkeit - Wirtschaft - Blue Economy” bezogen
auf den Zeitraum 2000-2015, “Thema Nachhaltigkeit starken- Aktionsktinstler macht
Kinzelsau blau” vom 20.11.2015). Im Werbesprachgebrauch sind seit langerer Zeit

daher Begriffskombinationen wie z. B. ,blue economy®, ,blue efficiency” oder auch

.Blaue Technologie” verbreitet, in denen das jeweilige Nomen durch das Attribut

.blue/blau” als ,umweltschonend, nachhaltig” o. &. bestimmt und umschrieben wird,
wie die sich auf vor dem Anmeldetag beziehenden Rechercheergebnisse der
Markenstelle und erganzend des Senats zeigen (vgl. folgende Artikel: ,Blue statt
Grun“: ,Warum umweltfreundliche Produkte heute oft mit dem Attribut ,Blau®
beworben werden”; “Blue Competence » INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik

AG” Uber die Initiative Blue Competence; “Blue Competence News: CSR und

Nachhaltigkeit im Maschinen- und Anlagenbau”). Speziell im Automobilbereich wird
die Farbangabe ,blue” bzw. ,blau” eingesetzt, um den Verkehr in Begriffskom-
binationen wie ,BlueTech* oder auch , ThinkBlue* auf eine besonders umweltfreund-
liche Technologie mit sparsamen oder alternativen Antrieben aufmerksam zu
machen (BPatG, Beschluss vom 24.11.2010, 28 W (pat) 534/10 — BlueDrive/
BLUEMOTION). Auch Produkte werden branchentbergreifend verschiedentlich mit
.blau/blue” im Sinne von ,nachhaltig produziert* beschrieben (vgl. auch BPatG,
Beschluss vom 25.11.2015, 28 W (pat) 544/13 — PRIMUS blueline). So ist bezuglich
der beanspruchten Waren der Klasse 1 die Verwendung der Bezeichnung “blauer
Wasserstoff/blue Hydrogen® als bilanziell CO2-neutral und damit nachhaltig

hergestelltem Wasserstoff bereits vor dem Anmeldetag nachweisbar (vgl. Artikel


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&az=28WPAT53410&ge=BPATG
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“Blue Hydrogen — a no brainer for Europe”; “The colors of hydrogen”, “Navigant
veroffentlicht Studie zur Zukunft der Wasserstoffnutzung [...] Die Nutzung von
blauem Wasserstoff ist das Ziel [...]"). In der Kosmetikbranche werden nachhaltige
Kosmetika mit ,Blue-Beauty-Produkte beschrieben. Schlie3lich ist auch die

Begriffsbildung ,Blue Engineering” als Sachhinweis auf Nachhaltigkeit im

Ingenieurwesen schon vor dem Anmeldezeitpunkt zu ermitteln. Das Verstandnis
von ,blue/blau” im oben angefihrten Sinn ergibt sich in den vorgenannten Fallen
stets aus der konkreten Kombination, bei denen zwar nicht der Farbe ,blau”, so
jedoch den Gesichtspunkten ,Umweltvertraglichkeit® bzw. ,Nachhaltigkeit* eine
erhebliche Bedeutung zukommen kann (vgl. auch BPatG, Beschluss vom
14.01.2021, 30 W (pat) 520/20 - SmartBlue).

C. Der englischen Begriffsbildung ,Bluemetals® kdnnen unterschiedliche

Bedeutungen zukommen.

Unmittelbar tUbersetzt bedeutet sie ,blaue Metalle” bzw. ,Blaumetalle®. Ferner kann
die angemeldete Bezeichnung als ,nachhaltige bzw. nachhaltig produzierte Metalle*
aufgefasst werden. Zudem wird der Begriff ,blue metal“ in der Fachsprache der
Mineralogie und auch Chemie unter anderem mit ,Blaustein® Ubersetzt und
verstanden. ,Blaustein® bezeichnet insofern ein Zwischenprodukt der
Kupfergewinnung und ist ein anderer Name fur Kupfersulfat, dies ist das Kupfersalz
der Schwefelsaure. Kupfersulfat wird fir eine Vielzahl von Prozessen und
Reaktionen verwendet, so zum Verkupfern, zur Herstellung von kupferhaltigen
Farben, zur Kupferstichatzung, in der Medizin als zusammenziehendes Mittel, in
Silvester-Raketen und weiteren Anwendungen. Nicht zuletzt wird in Australien
zerkleinerter Blausteinzuschlag als ,Blue Metal” bzw. ,Bluemetal” bezeichnet und in
Victoria immer noch in grol3em Umfang als Eisenbahnballast, als Stral3enunterbau

und bei der Herstellung von Beton verwendet.

d. Wenngleich somit das begriffliche Verstandnis der Gesamtbezeichnung im

Sinne von ,blaue Metalle” bzw. ,Blaumetalle” dem angesprochenen Publikum keine
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Schwierigkeiten bereiten dirfte und auch verschiedene beschreibende
Bedeutungen der Wortkombination nachweisbar sein mégen, kann gleichwohl
vorliegend nicht von einem sachbezogenen Aussagegehalt der Wortbildung
ausgegangen werden. Denn die Beurteilung eines Zeichens ist stets in
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen ist, fur die eine
Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 33 — Postkantoor).

Im Hinblick auf die allein noch beanspruchten Waren der Klasse 1 lasst sich nicht
feststellen, dass das Anmeldezeichen in einer der dargestellten Bedeutungen deren
Merkmale beschreibt oder zumindest einen ohne weiteres erkennbaren engen
beschreibenden Bezug hierzu aufweist. Insofern gilt es vor allem zu
berticksichtigen, dass ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen
Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht
tragen kann (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR
2012, 270 Rn. 12 — Link economy; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 10 — Starsat).

Bei den Waren der Klasse 1 ,Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe;
Kohlenwasserstoffverbindungen® handelt es sich nicht um Metalle, sondern um
farblose Gase, Flussigkeiten oder Feststoffe, die insbesondere in energieintensiven
Sektoren der Industrie zum Einsatz kommen, zu denen u. a. die Metallherstellung

und -verarbeitung zahlen.

aa. In der Bedeutung ,Blaustein(e)“ lasst sich dem Anmeldezeichen kein sinn-
voller beschreibender bzw. sachbezogener Aussagehalt entnehmen. Weder
handelt es sich bei Wasserstoff noch Kohlenwasserstoff oder
Kohlenwasserstoffverbindungen um Blaustein. Allenfalls mag ,Kupfersulfat® als
Zwischenprodukt der Kupfergewinnung die Wasserstoffherstellung beschleunigen
konnen. Ohne erheblichen gedanklichen Aufwand kann aber Bluemetals in diesem
Zusammenhang nicht ernsthaft als Hinweis auf ein solch beschleunigtes
Herstellungsverfahren aufgefasst werden.
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bb. Auch als Bezeichnung fir eine bestimmte Abmessungs- oder Bausteinart
oder fur ,zerkleinerter Blausteinzuschlag® kommt Bluemetals — selbst wenn
unterstellt wiirde, dass den inlandischen Fachkreisen diese Bedeutungen bekannt
sind — nicht als beschreibende Angabe flr die beanspruchten Waren der Klasse 1

in Betracht.

cc. Dass Bluemetals als Farbangabe im Sinne von ,Blaue Metalle* oder
.plaumetall(ic)* aufgefasst wird, ist im Zusammenhang mit den hier malRgeblichen
Waren und beziglich der Bedeutung ,blaumetall(ic)“unter Bertcksichtigung der
Verwendung des Plurals von ,-metals” ebenfalls fernliegend. Die hier relevanten
Waren der Klasse 1 sind auch nicht unmittelbar fir eine Blauchromatierung
bestimmt und geeignet, so dass sich auch diesbeziglich kein sachbezogener
Aussagegehalt ergibt (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 03.03.2016,
30 W (pat) 36/14 — BLUCHROME).

dd.  Schlie3lich beschreibt Bluemetals selbst in der Bedeutung ,nachhaltige
bzw. nachhaltig produzierte Metalle® nicht unmittelbar Merkmale oder
Eigenschaften der beanspruchten Waren der Klasse 1, weil es sich bei
~Wasserstoff; Kohlenwasserstoffe; Kohlenwasserstoffverbindungen“ nicht um

Metalle handelt.

Dem steht nicht entgegen, dass es Wasserstoff auch in metallischer Form geben
mag. So wird als metallischer Wasserstoff eine Hochdruckmodifikation des
Wasserstoffs bezeichnet. Seine Existenz wurde zwar schon lange theoretisch
vorhergesagt, ist aber bislang nur bei sehr hohen Dricken und Temperaturen
experimentell nachgewiesen worden (vgl. Wikipedia Die freie Enzyklopadie,
Stichwort: metallischer Wasserstoff, vgl. auch Artikel aus Spektrum: Das
Unmadgliche wird bei 577 Gigapascal mdglich). Ungeachtet der Frage, ob die hier
beteiligten Verkehrskreise tUber diese Forschung ausreichende Kenntnisse besitzen
und Uberhaupt auch von einem handelbaren Produkt ausgehen wirden, kann

jedenfalls nicht ernsthaft angenommen werden, dass ein beschreibender


https://de.wikipedia.org/wiki/Hochdruckmodifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
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Aussagegehalt im Sinne von ,nachhaltig erzeugter metallischer Wasserstoff* so
deutlich und unmissverstandlich hervortritt, dass er selbst fir die hier
angesprochenen Fachkreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar

ist.

Es kdnnte daher allenfalls ein die Unterscheidungskraft ausschlieRender enger
beschreibender Bezug zwischen Bluemetals und den hier in Rede stehenden
Waren in Betracht kommen. Zwar sind die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
von Metall und deren Produktion schon seit langerem Thema. So ist den
angesprochenen Fachkreisen bekannt, dass die Metallherstellung
und  -verarbeitung mit einem hohen Energiebedarf und  hohen
Treibhausgasemissionen einhergeht, welche zum Erreichen von
Nachhaltigkeitszielen reduziert werden mussen (vgl. Artikel: “Nature Review -
Strategies for improving the sustainability of structural metals” vom 24.04.2019).
Ebenfalls ist den Fachkreisen gelaufig, dass eine solche Reduktion durch Einsatz
nachhaltiger Rohstoffe sowie verbesserte Methoden erreicht werden kann. Dabei
fuhrt der Einsatz von Wasserstoff als Reduktionsgas zu einem geringeren Ausstol}
von Treibhausgasen (vgl. Artikel: “Wasserstoff statt Koks und Kohle”,
https://www.deutschlandfunk.de/stahlindustrie-wasserstoff-statt-koks-undkohle-

100.html, vom 08.10.2018). Kohlenwasserstoffe werden in der metallherstellenden
und -verarbeitenden Industrie als fossile Brennstoffe verwendet und kommen auch

bei den nachhaltigeren Methoden weiter zum Einsatz.

Der Verkehr muss aber, um zu einer Sachaussage zu gelangen, im vorliegenden
Warenkontext erst die Angabe ,Blue* mit nachhaltiger Produktion gleichsetzen,
sodann davon ausgehen, dass bei der Produktion von Metallen die Waren der
Klasse 1 im Herstellungsverfahren zum Einsatz kommen und im Vergleich und in
Abgrenzung zu friheren energieintensiveren und umweltschadlicheren
Herstellungsverfahren eine bessere Okobilanz haben. Dies setzt gedankliche
Zwischenschritte voraus. Zudem werden die noch beanspruchten Produkte der

Klasse 1 nicht speziell auf bestimmte Einsatzzwecke hin produziert und angeboten.


https://www.deutschlandfunk.de/stahlindustrie-wasserstoff-statt-koks-und-kohle-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/stahlindustrie-wasserstoff-statt-koks-und-kohle-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/stahlindustrie-wasserstoff-statt-koks-und-kohle-100.html
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Sie weisen damit allenfalls einen entfernteren und sich erst nach einiger Uberlegung
erschlie@Bbaren Bezug zu den Themen ,Nachhaltigkeit* und/oder
-Umweltvertraglichkeit* insoweit auf, als sie z. B. als Bestandteil von
Produktionsprozessen zu einer nachhaltigen und umweltschonenden

Metallherstellung beitragen kdnnen.

Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand steht aber der
Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
entgegen. Dem Anmeldezeichen kann nach alledem die Eignung als betrieblicher
Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da sich nicht feststellen lasst, dass die angemeldete Bezeichnung
Bluemetals zur Beschreibung der Merkmale der hier mal3geblichen Waren
geeignet ist, unterliegt sie auch keinem Freihaltebedurfnis im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG. Ausreichende Anhaltspunkte fir eine im Anmeldezeitpunkt
vernunftigerweise zu erwartende zukinftige beschreibende Verwendung sind

ebenfalls nicht erkennbar.

Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

Mittenberger-Huber Akintche Posselt



