BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 62/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 26 903.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 8. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllisse
der Markenstelle fir Klasse 35 vom 26. Oktober 2004 und
vom 18. Méarz 2005 aufgehoben.

2. Die Ruckzahlung der Erinnerungs- und der Beschwerdege-

blhr wird angeordnet.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 11. Mai 2004 die Wortmarke

Grouplnox

fur folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemel-
det worden:

"Ventile, Metallrohre; Maschinen (Armaturen); Unternehmensver-

waltung”.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat die Anmeldung durch Erstpriferbeschluss vom
26. Oktober 2004 gemall 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurtickgewiesen und
diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 18. Méarz 2005 bestatigt. Sie
hat ausgefuhrt, dass der Gesamtbegriff vom Verkehr dahingehend verstanden
werde, dass es sich um Produkte aus Edelstahl handle, die von einer Unterneh-
mensgruppe hergestellt wirden. Die Dienstleistung "Unternehmensverwaltung”

kénne sich auf eine beliebige edelstahlproduzierende Unternehmensgruppe be-



ziehen. Es handle sich daher um eine glatt beschreibende Angabe hinsichtlich der
Art der Produkte sowie des Themas der Dienstleistungen. Zwar stamme der Be-
griff "Group” aus der englischen Sprache, sei jedoch dem entsprechenden deut-
schen Wort "Gruppe” phonetisch sehr &hnlich. "Inox” bedeute im Franzésischen
rostfreies Metall, im vorliegenden Fall wiirden Fachkreise angesprochen, denen
der Begriff bekannt sei. Selbst wenn Laien die im Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis genannten Produkte verwendeten, wirden sie sich genau informieren,
um das richtige Produkt zu erhalten und sich vorab mit den Begriffen vertraut

machen.

Die Markenstelle hat ihren beiden Entscheidungen jeweils Ermittlungsunterlagen

beigelegt und auf diese in den Beschlissen Bezug genommen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Diese
beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben sowie die Erinne-

rungs- und Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Sie tragt vor, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Einwortmarke
in "Groupi-nox” zerlegen wirde, da dies den deutschen Trennungsregeln entspra-
che. Fur diesen Teil der Verkehrskreise kdme der von der Markenstelle zugrunde
gelegte Inhalt sowieso nicht in Betracht. Der ubrige Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise miusse zunachst erkennen, dass das Wort "Group” ein englisches sei
und es sodann ins deutsche Ubersetzen. Weiter misse erkannt werden, dass
"Inox” das franzosische Kurzwort fir "inoxydable” sei und dass dieses die Bedeu-
tung "nicht oxidierend” habe. Schlussendlich musse der Verkehr dann auch noch
den Gesamtbegriff zu "GruppeEdelstahl” oder "KonzernEdelmetall” zusammenset-

zen.



Zum Antrag auf Rickzahlung der Erinnerungs- und Beschwerdegebuhr tragt die
Anmelderin vor, dass das rechtliche Gehor verletzt sei. Mit den Beschlissen seien
Rechercheergebnisse Ubersandt worden, auf die auch im Beschluss eingegangen
worden sei, wobei eine Stellungnahme zu den Rechercheergebnissen jeweils
nicht moglich gewesen sei. Sie verweist insoweit auf mehrere Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs (z. B. "Active Line” GRUR 1998, 394).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist in der Sache begriindet. Der Senat hélt die beanspruchte
Marke fir unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbedurftig. Ihrer Eintragung
stehen daher keine absoluten Schutzhindernisse gemafld 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

MarkenG entgegen.

a. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, fur welche
die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2004, 428 - Henkel, GRUR
2004, 1027 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Keine Unterscheidungskraft besit-
zen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesproche-
nen Verkehrskreise fir die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen
im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR
2004, 674 - Postkantoor; ahnlich BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Das ist
hinsichtlich der hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht der Fall.

Die hier begehrte Marke setzt sich aus den Begriffen "Group” und "Inox” zusam-

men. Dies werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils



das allgemeine Publikum ohne weiteres allein deshalb erkennen, weil die beiden
Begriffe durch das "Binnen-1” auch optisch geteilt werden. Eine Zerlegung des Ge-
samtbegriffes in "Groupi” und "nox” liegt daher bereits aus diesem Grund fern.

"Group” ist ein englischsprachiger Ausdruck, der phonetisch eng mit dem deut-
schen Ausdruck "Gruppe” verwandt ist und auf eine Unternehmensgruppe hin-
weist (ahnlich BPatG, 33 W (pat) 17/01 - Interstate Investment Group; BPatG
33 W (pat) 371/02 - MEDIA PLANNING GROUP; HABM, R0362/00-2 - THE ONE
GROUP). "Inox” ist als Kurzbezeichnung fur "Edelstahl” weit verbreitet, wie sich
aus den Recherchen des Patentamts sowie auch aus einer eigenen Recherche
des Senats ergeben hat (vgl. z.B. www.bosch-pt.de; www.gartengeraete-
ecker.de; www.mercateo.com; www.recanorm.de). Eine gewisse Verfremdung der
Gesamtbezeichnung ergibt sich jedoch, wie die Anmelderin zutreffend ausgefihrt
hat, bereits daraus, dass die Begriffe aus verschiedenen Sprachen stammen,
namlich "Inox” als franzésisches Wort fur "inoxydable” und "Group” als englisches
Wort fur ,Gruppe”.

Hinzu kommt, dass die vorliegende Gesamtbezeichnung nicht sprachublich gebil-
det ist. In der englischen Sprache mussten die Markenwdérter umgestellt sein, der
Gesamtbegriff daher "Inox Group” lauten. In der franzdsischen Sprache wirde
eine korrekte Begriffsbildung "Groupelnox” lauten. Das hier nicht vorhandene "e”
und die Binnen-GroRR3schreibung gehen daher Uber eine unbeachtliche Abwand-
lung, die nur als Druckfehler wirken wurde, deutlich hinaus. Auch in der deutschen
Sprache wird im Ubrigen grundséatzlich ein Fachbegriff, der sich auf die Tatigkeit

bezieht, Ausdriicken wie "Unternehmensgruppe” vorangestellt.

Doch selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff als "Inox-
gruppe” tbersetzen werden, bedarf es dennoch weiterer analysierender Zwischen-
schritte, um einen Zusammenhang mit den hier beanspruchten relativ spezifischen
Waren herzustellen. Erst recht gilt dies hinsichtlich der Dienstleistung "Unterneh-

mensverwaltung”.



Es fehlt daher insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten dafir, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Sinne einer Aussage uber
eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeich-
neten Waren und Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel

verstehen werden.

b. Nach §8 Abs.2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a.
zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fiir eine bessere Welt; EUGH GRUR
2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben missen im Gemein-
interesse aller Unternehmen zur freien Verfligung belassen werden (vgl. EUGH
GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Solche Umstéande werden durch die angemeldete Marke "Grouplnox” jedoch nicht
ausreichend klar und verstandlich genannt. Eine Verwendung der Bezeichnung als
beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den begehrten Waren und Dienst-
leistungen, konnte der Senat nicht nachweisen. Von einem auf gegenwartiger
Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedirfnis kann daher inso-
weit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte
daflr vor, dass in Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen in Zu-
kunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen

wird.

2. Die Rulckzahlung der Beschwerdegebihr und der Erinnerungsgebihr ent-
spricht der Billigkeit (8 71 Abs. 2, 64, Abs. 5 MarkenG). Im vorliegenden Fall ist
von einem Verfahrensfehler, insbesondere von der Verletzung des rechtlichen
Gehors, seitens der Markenstelle auszugehen. Die Markenstelle hat ihre Ent-
scheidungen jeweils auf Rechercheunterlagen gestitzt, die der Anmelderin erst

zusammen mit den jeweiligen Beschliissen tbersandt worden sind. Die Anmelde-



rin hatte somit keine Gelegenheit zu diesen Unterlagen vorab Stellung zu nehmen.
Auch eine Kausalitdt zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehérs und der
Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung kann vorliegend nicht verneint werden.
Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Senat die entsprechenden Entscheidun-

gen der Markenstelle in diesem Beschluss aufgehoben hat.

gez.

Unterschriften



