BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 99/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 000 291.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15.Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

In zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fiur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes die An-

meldung der Wortmarke

Francfort Trade House

fur die Waren der Klasse 33: ,alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)*

unter Vorlage von Belegen mit der Begriindung zurtickgewiesen, dass es sich um
eine fur die beanspruchten Waren nicht unterscheidungskraftige Sachangabe
handele, die gemal § 37 Abs. 1i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der
Eintragung ausgeschlossen sei. Die Bezeichnung ,trade house* lasse sich in ihrer
Bedeutung ,Handelshaus” lexikalisch nachweisen, so dass die angemeldete
Wortfolge nur als Sachhinweis auf ein Handelsunternehmen verstanden werde,
das seinen Sitz in Frankfurt habe oder auf andere Weise mit der Stadt in Verbin-
dung stehe. Die Kombination aus englischsprachigem Begriff und franzosisch-
sprachiger Ortsbezeichnung vermdge dem Zeichen nicht zur Schutzfahigkeit zu

verhelfen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie
ist der Ansicht, dass derjenige, der in der Lage sei, ,trade house* mit ,Handels-
haus* zu Ubersetzen, auch erkennen konne, dass es sich bei ,Francfort* um eine
franzosischsprachige Bezeichnung handele. Umgekehrt erschliel3e sich demjeni-
gen, der ,Francfort” fir eine englische Bezeichnung halte, die Bedeutung des
Begriffs ,trade house* nicht. Diesen Begriff habe die Markenstelle im Ubrigen nicht
zutreffend Ubersetzt, denn der englische Begriff fur ,Handelshaus" sei ,trading
house®. Einer Eintragung des angemeldeten Zeichens, welcher ein Freihaltebe-



darfnis gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegenstehe, kdnne auch das er-
forderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG nicht abgesprochen werden.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 33 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juli 2009 und
30. Juli 2010 aufzuheben.

Die gemalR 8 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in
der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begriindung hat die Mar-
kenstelle dem angemeldeten Zeichen fur die beanspruchten Waren die Schutzfa-

higkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer
Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fur den Ver-
kehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH
GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608,
Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zei-
chen diese Herkunftsfunktion erfillen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.,
Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18
- FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem All-
gemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zu-
gunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allge-
meinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59
- EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn.26 -SAT.2; EuGH



GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 — Libertel). Die erforderliche Unterscheidungskraft
ist zum einen solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar
beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch anderen Angaben kann die
Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstande beziehen, durch
die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM
2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das
erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft kann schliel3lich solchen An-
gaben und Zeichen fehlen, die aus anderen Griinden nicht zur betrieblichen Her-
kunftskennzeichnung geeignet sind, weil sie der Verkehr ausschlie3lich als Sach-
begriff in seiner urspringlichen — nicht markenméafigen — Bedeutung und daher
nicht als Unterscheidungsmittel verstehen wird (vgl. Strobele/Hacker, 9. Aufl.,
Rn. 49 zu 8 8 m. w. N). Eine Fallgruppe, auf die dies zutrifft, stellen Bezeichnun-
gen fur allgemeine Verkaufsstatten dar, die zwar nicht zur unmittelbaren Beschrei-
bung der dort vertriebenen Waren dienen, gleichwohl fir diese Waren jedoch
keine unterscheidungskraftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Her-
kunftshinweise darstellen (vgl. Strobele/Hacker, 9. Aufl., Rn. 49 zu § 8 m. w. N;
BPatG GRUR 2007, 61 - Christkindlesmarkt; GRUR 2007, 58 60 f. - BuchPartner,
GRUR 2003, 1051, 1052 -rheuma-world; BPatG, PAVIS PROMA,
27 W (pat) 96/03 - TECHNOMARKT; BPatG, PAVIS PROMA, 27 W (pat) 335/03
- Gardinenland; BPatG, PAVIS PROMA, 24 W (pat) 256/03 - tabakwelt). Diese

Voraussetzungen sind auch im vorliegenden Fall gegeben.

FiUr den Wortbestandteil ,trade house® lasst sich, wie bereits die Markenstelle be-
legt hat, lexikalisch die Bedeutung ,Handelshaus” nachweisen (vgl. Gro3wdrter-
buch Wirtschaftsenglisch, Englisch/Deutsch, Herausgeber Dieter Hamblock,
6. Auflage 2006; ergdnzend http://www.wisegeek.com/what-is-a-trade-house.htm;
http://www.investorwords.com/5021/trade_house.html). Bei Markenwoértern, die
einer der ursprunglichen Welthandelssprachen Englisch, Franzésisch, Italienisch,
Spanisch und Portugiesisch angehoéren, ist in stédndiger Praxis von einer grund-

satzlichen Eignung zur Beschreibung auszugehen (Hacker/Strobele, 9. Aufl.,


http://www.wisegeek.com/what-is-a-trade-house.htm;
http://www.investorwords.com/5021/trade_house.html).

Rn. 332 zu 88 Rn. 109, 332 zu 8§88, EuGH, GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 32)
- Matratzen Concord/Hukla). ,Francfort” versteht selbst derjenige aufmerksame
Durchschnittsverbraucher, der der franzdsischen Sprache nicht méchtig sein
sollte, als Hinweis auf die Stadt Frankfurt. Zumindest die am Handel mit alkoholi-
schen Getranken beteiligten Fachkreise werden die Bedeutung von ,Francfort

Trade House" als ,Handelshaus in Frankfurt* ohne Mihe erfassen.

Dass die Bestandteile der angemeldeten Wortkombination, die in ihrer Gesamtheit
von angesprochenen Verkehr als Bezeichnung einer allgemeinen Verkaufstatte
verstanden wird, ihre Wurzeln in anderen Sprachen haben, vermag dem Marken-
wort nicht zu dem erforderlichen Mindestmald an Unterscheidungskraft zu verhel-
fen. Ist eine als Marke angemeldete Wortkombination neu, ungewohnt oder
fremdsprachig, schliel3t dies ihre sachbezogene Eigenschaft nicht aus (vgl. Stro-
bele, Hacker/Strobele, 9. Aufl.,, Rn. 117 zu § 8). An Wortkombinationen, die sich
aus im Inland verstandlichen Wortbestandteilen zusammensetzen, die verschie-
denen Sprachen entstammen, ist der inlandische Verkehr inzwischen gewdhnt.
Denn Beispiele wie ,Psychothriller”, ,Funsportart* oder ,Bahncard“ haben inzwi-
schen Eingang in die deutsche Schrift- und Umgangssprache gefunden, und auch
die Werbung bedient sich derartiger Wortkombinationen haufig mit dem Ziel, Auf-

merksamkeit zu erwecken.
Im Zusammenhang mit alkoholischen Getrdnken wird der Verkehr daher auch
~Francfort Trade House" ausschlie3lich als Sachbegriff in seiner Bedeutung zur

Bezeichnung einer Verkaufsstéatte und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen.

Aus diesen Grinden war die Beschwerde zuriickzuweisen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr

Bb



