BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 72/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 50 093.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Mai 2004 durch die Richterin Pagenberg als Vorsitzende, den
Richter Katker und die Richterin Dr. Hock

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul? der Marken-

stelle fur Klasse 35 vom 8. Januar 2002 aufgehoben.

Grinde

Die am 6. Juli 2000 angemeldete Bezeichnung

workXL

soll fur die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 41 und 42

.e-commerce Dienstleistungen, namlich Vermittlung von Handels-
und Angebotskontakten und Handelsgeschaften lber das Internet;
Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, namlich Zurverfu-
gungstellen von Informationen fur betriebliche Beschaffungs- und
Vertriebsprozesse; e-commerce Dienstleistungen, namlich Waren-
und Dienstleistungsprasentation; Dienstleistungen eines Internet-

Providers, namlich Wartung von Internet-Zugangen*

als Wortmarke in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat die Anmeldung unter Bezugnahme auf die Be-
anstandungsgrinde durch Beschlul? vom 8. Januar 2002 gemald 8 37 Abs 1 iVm
88 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen. Im Bescheid vom

9. November 2001 war die angemeldete Marke als Hinweis auf eine groRartige



Leistungserbringung bzw als werbelbliche schlagwortartige Beschreibung der

Leistungsqualitat beanstandet worden.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin geltend, ,workXL" sei eine neue Wort-
kombination, die in Bezug auf die begehrten Dienstleistungen keinen eindeutig
beschreibenden und klaren Sinngehalt vermitteln konne. Der Begriff ,work" solle
sich assoziativ auf die Auftrage der Geschaftspartner beziehen, deren Geschaft-

sabschluf® von der Beschwerdefiihrerin vermittelt werde.

Die Amelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Der angemeldeten Marke fehlt weder
jegliche Unterscheidungskraft noch ist sie als freihaltebedurftige beschreibende
Angabe von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen (8 8 Abs 2 Nr 1
und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenuber solchen anderen Unter-
nehmen aufgefaldt zu werden. Dabei nimmt der Verkehr ein als Marke verwende-
tes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt und unterzieht es keiner
analysierenden Betrachtungsweise. Jede auch noch so geringe Unterscheidungs-
kraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden. Ein tatsé&chlicher Anhalt
daflr, dal® einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, besteht nur, wenn
der angemeldeten Marke ein fur die beanspruchten Dienstleistungen im Vorder-
grund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder

wenn es sich um ein gebréauchliches Wort der deutschen oder einer gelaufigen



Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird (stRspr, BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK; GRUR
2002, 64 - INDIVIDUELLE; zuletzt GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

Ausgehend von diesen Grundsatzen kann der angemeldeten Marke nicht jegliche

Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Zwar ist die Abkilrzung XL“ fur ,extra large” ein werbeulblicher Hinweis auf ,extra
grol3, eine besonders grof3e Ausfihrung®. Als GrolRenangabe ist ,XL“ dabei nicht
auf die Textilbranche beschrankt, sondern auf vielen anderen Gebieten anzutref-
fen, bei denen auf eine UbergroRe oder ein besonderes raumliches Ausmaf der
Objekte hingewiesen wird. Ein qualitatives Element ist aber weder in dem engli-
schen Adjektiv ,large” noch in der Abklrzung ,XL“ enthalten (vgl PONS Collins
Grol3wdrterbuch Englisch-Deutsch, 1997, 1278).

Insbesondere hat die Markenstelle nicht ermitteln und der Senat nicht feststellen
konnen, dal3 ,XL“ als Sachaussage im Verkehr mit Begriffen oder Tatigkeiten ver-
bunden wird. Auch in Verbindung mit dem Begriff ,work*” tritt die konkret angemel-
dete Kombination nach einer Internetrecherche des Senats dem Verkehr nur als
Hinweis auf die Anmelderin entgegen. Fur das Verstandnis der inlandischen Ver-
kehrskreise, zu denen neben interessierten Verbrauchern hier vorrangig gewerbli-
che Abnehmer zahlen, steht bei dem Wort ,work* im Hinblick auf die beanspruch-
ten Dienstleistungen in erster Linie die Bedeutung von ,Arbeit* im Vordergrund.
Die Verbindung von “work” mit der nachgestellten Abklrzung ,XL* im Sinne von
.extra grof3* entspricht nicht dem normalen Sprachgebrauch, um damit eine grof3-
artige Leistungserbringung oder Leistungsqualitat zum Ausdruck zu bringen.
Hierfir waren Wendungen wie ,great performance, great achievement, outstan-
ding results, great work ud“ angebracht (vgl PONS Collins aaO, S 434, 435;
DUDEN OXFORD GroRworterbuch Englisch 1990, S 1287). Soweit die angemel-
dete Bezeichnung ,workXL" als Hinweis auf ein umfangreiches Angebot der be-



anspruchten e-commerce-, Datenbank- und Informationsdienstleistungen verstan-
den werden konnte, waren zusatzliche Uberlegungen und analytische Gedanken-
gange erforderlich, die fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marken-
anmeldung nicht zu beruicksichtigen sind. Auch bei einer Ubersetzung von
workXL* mit ,Arbeit im UbermaR“ fehlt ein unmittelbar beschreibender Bezug zu
den Dienstleistungen der Anmeldung. Die angemeldete Marke ist in ihrem Be-
griffsgehalt zu unklar und interpretationsbedirftig, um vom Verkehr allein als

Sachhinweis und nicht als Kennzeichnungsmittel aufgefal3t zu werden.

2. Es liegen auRerdem keine ausreichenden Anhaltspunkte fur die Annahme
vor, dald die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit geeignet ist, im Verkehr zur
Bezeichnung von Eigenschaften oder Merkmalen der beanspruchten Dienstleis-
tungen derzeit oder kinftig zu dienen, mag dies auch bei den Markenbestandtei-

len ,work" und ,XL"“ einzeln betrachtet unter Umstanden anders zu beurteilen sein.

Pagenberg Dr. Hock Katker
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