BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 369/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 07 272.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wissemann

als Vorsitzenden sowie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse des
Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle fir

Klasse 28 - vom 24. Juli 1998 und vom 28. April 1999 aufgehoben.

BPatG 152
10.99



Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

WORLD INDUSTRIES

fur die Waren

"Taschen, Rucksacke, Sport- und Athletiktaschen; Bekleidungs-
sticke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Skateboards, Skate-
board-Rader (einzeln oder als Einheit); Teile und Zubehdér von
Skateboards, ndmlich Lager, Montagezubehor, Belage fur Skate-
boards (grip tapes), Skateboardschoner (rising pads).

Die Markenstelle fur Klasse 28 hat die Anmeldung zunéchst mit der Begriindung
zuruckgewiesen, daf’ es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine beschrei-
bende Angabe dahingehend handele, dal3 es um Waren geht, die von einer welt-
weit tatigen Unternehmerschaft vertrieben werde, so dal} ein Freihaltebedurfnis
bestehe. Daneben fehle dem Begriff die Unterscheidungskraft, da es von beacht-
lichen inlandischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seinem beschreibenden
Sinn verstanden werde. Der im Erinnerungsverfahren ergangene Beschlul3 laf3t
die Frage eines Freihaltebedurfnisses dahinstehen; jedenfalls bestehe die ange-
meldete Wortfolge lediglich aus einer Sachangabe, die die Waren als solche be-

schreibe, die von einem weltweit tatigen Unternehmen stammten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie weist darauf hin, dal3
nicht beriicksichtigt sei, dal3 das angemeldete Zeichen ua in den USA eingetragen
ist, wo Englisch die Amtssprache sei. Auch sei von Bedeutung, da durch die

Sprachbarriere der Sinngehalt der Bezeichnung schwer greifbar sei. Im Ubrigen



lasse sich dem Ausdruck "WORLD INDUSTRIES" keine im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren stehende Sachangabe entnehmen. Es bedirfe viel-
mehr einer sprachlichen Deduktion, um auf die von der Markenstelle

herangezogene Deutung zu kommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

Der begehrten Eintragung der Wortfolge in das Markenregister steht weder das
Eintragungshindernis des Freihaltebedirfnisses (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch
das der fehlenden Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

Die angemeldete Wortfolge ist nicht deshalb von der Eintragung ausgeschlossen,
weil sie zur Beschreibung der Waren im Sinne von 8 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG
dienen kann. Weder die Markenstelle noch der Senat konnten Feststellungen
treffen, da3 auf dem Gebiet der beanspruchten Waren Begriffe wie "WORLD
INDUSTRIES" oder "Industrien der Welt" (etwa im Sinne von weltweiter Bedeu-
tung) Verwendung finden; erst recht finden sich solche Ausdrticke nicht in sprach-
licher Verdichtung wie die angemeldete Wortfolge. So ergaben sich bei der Ein-
gabe von WORLD INDUSTRIES in die Suchmaschine Yahoo (Deutschland) keine
Treffer, die auf eine beschreibende Verwendung des Begriffs hindeuten. WORLD
INDUSTRIES kam vielmehr lediglich im Flie3text einer privaten Web-site einer
Kart-Fahrerin vor, die nach Sponsoren sucht. Bei getrennter Eingabe der Begriffe
"WORLD" und "INDUSTRIES" ergaben sich 591 Treffer, wobei die Kombination
beider Markenbestandteile ebenfalls nicht nachweisbar war. Im Ergebnis muf3 der
Senat daher davon ausgehen, daf} die beanspruchte Wortfolge fur sich allein ge-

nommen zu vage und mithin zur Merkmalsbezeichnung nicht geeignet ist.



Der Wortfolge "WORLD INDUSTRIES" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des 88 Absatz2 Nrl
MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel fr die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden. Dabei nimmt der Ver-
kehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf wie es ihm entge-
gentritt und entzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise (BGH GRUR
1995, 408, 409 - PROTECH; BGH MarkenR 1999, 349 - 355 - YES und FOR
YOU). Bei der Beurteilung ist grundsatzlich von einem grof3ziigigen Mal3stab aus-
zugehen, dh jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu uberwinden (vgl Begrindung zum Regierungsentwurf,
Bundestagsdrucksache Xl11/6581, S 70 = BIPMZ 1994 Sonderheft, S 64). Kann
demnach einer Wortmarke kein fir die in Frage stehenden Waren im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich
auch sonst nicht um ein gebréuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs-
mittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafir, dal3 die vor-
erwahnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Diese (konkrete) Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Wortfolge fur

die in Betracht zu ziehenden Waren nicht abgesprochen werden.

Eine warenbeschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaft der Waren
selbst Bezug nimmt, kann weder den Feststellungen der Markenstelle entnommen
werden, noch konnte der Senat - wie oben dargestellt - selbst in dieser Richtung
Tatsachen ermitteln. Insbesondere gelangt man auf die von der Markenstelle her-
angezogene von der wortlichen Ubersetzung nicht gedeckte Bedeutung "von ei-
nem weltweit tatigen Unternehmen stammend" ausschlie3lich Gber mehrere ana-
lysierende Zwischenschritte, die dem Verkehr nach der Lebenserfahrung nicht
einfach unterstellt werden dirfen und die bei der markenrechtlichen Prifung aul3er

Betracht zu bleiben haben.



Nach den getroffenen Feststellungen handelt es sich bei "WORLD INDUSTRIES"
auch nicht um ein allgemein gebrauchliches Wort der englischen Sprache, so dal3
vor dem Hintergrund des Eintragungsanspruchs der Anmelderin nach § 33
MarkenG dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Eignung betriebskennzeich-

nend zu wirken abgesprochen werden kann.

Die angefochtenen Beschliisse waren somit aufzuheben.

Dr. Fuchs-Wissemann Richterin Klante hat Ur- Sekretaruk
laub und kann daher nicht
unterschreiben

Fuchs-Wissemann

Fa/pro



