BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 049 525.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Juni 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber

sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

ECLI:DE:BPatG:2018:270618B29Wpat3.17.0



beschlossen:
Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse der

Markenstelle fur Klasse 28 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 16. Oktober 2014 und 23. April 2015 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

WorksTeam

istam 11. Juni 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur die Waren

Klasse 04: Technische Ole; technische Fette; Schmiermittel; Brenn-

stoffe [einschlieRlich Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe;

Klasse 07: Elektromotoren fir Modellautos, -flugzeuge und —boote;

Klasse 09: Ladegerate fur elektrische Akkumulatoren; Fernsteue-
rungsgerate fur Modellfahrzeuge, -flugzeuge und -boote;
Batterien und Akkumulatoren [elektrisch]; Fahrtenregler;

Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit diese nicht in ande-
ren Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit diese nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Reifen fir Modellfahr-



zeuge; Karosserien fur Modellfahrzeuge; Fahrgestelle fir
Modellfahrzeuge

angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 16. Oktober 2014 und 23. April 2015, von denen letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 28 des DPMA
die Anmeldung gemafd 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen.
Der Bezeichnung ,WorksTeam* fehle fur die beanspruchten Waren die Unter-
scheidungskraft, denn die angesprochenen Verkehrskreise wirden das Anmelde-
zeichen nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen, vielmehr rufe das Zeichen ledig-
lich sachbezogene Assoziationen hervor. ,WorksTeam*“ werde nicht zuletzt wegen
der klanglichen Nahe zum deutschen Begriff ,Werksteam*“ ohne weiteres im Sinne
von ,Werks-, Betriebs-, Arbeitsmannschaft bzw. -gruppe” erfasst. Die Bezeichnung
besitze einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt, wenn-
gleich vor allem Umstédnde gegeben seien, die in einem engen beschreibenden
Bezug zu den Waren stiinden. ,Werksteams" gebe es auch im Modellbau. Eine
Firma, die sich ein Werksteam leiste, nehme an Leistungsprifungen teil, um Pro-
dukte zu optimieren, auRerdem mache sie Werbung fur ihre Produkte. Die wer-
bende Herausstellung des Begriffs ,Werksteam* oder ,WorksTeam"“ sei damit ein

wesentlicher warenbezogener Umstand fur samtliche hier beanspruchten Waren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemaf be-

antragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 28 des DPMA vom
6. Oktober 2014 und 23. April 2015 aufzuheben.

Der Beschwerdefuhrer macht geltend, dass es den Begriff ,WorksTeam* in der
englischen Sprache so nicht gebe. Selbst wenn die Wortbildung ,works team® in

der englischen Sprache verwendet werde, komme es hierauf nicht an, denn das



Anmeldezeichen werde gerade nicht in zwei Wortern geschrieben. Vielmehr bilde
es einen fantasievollen Gesamtbegriff. Zwar werde nicht in Abrede gestellt, dass
der inlandische Verkehr die Worter ,team” und ,work" kenne und ihm auch die Be-
zeichnung ,, Teamwork” gelaufig sei. Von diesem Begriff unterscheide sich die an-
gemeldete Wortbildung aber deutlich. Es sei insbesondere unwahrscheinlich, dass
der Verkehr das ihm bekannte Verb ,to work* mit ,Werk* gleichsetze. Die von Sei-
ten des DPMA vorgenommene Ubersetzung drange sich damit keineswegs auf.
Ungeachtet dessen habe die angemeldete Bezeichnung fir die beanspruchten
Waren keinen beschreibenden Inhalt oder sonstigen engen beschreibenden Be-
zug. Es sei nicht nachvollziehbar, warum in Bezug auf technische Ole der Begriff
~Werksteam”“ eine beschreibende Angabe sein solle. Gleiches gelte auch fiur die
Ubrigen Waren. Anders ware der Sachverhalt nur zu beurteilen, wenn Schutz bei-
spielsweise fiur die Dienstleistungen ,Veranstaltung von Autorennen, Durchfiihrung
eines Fahrertrainings u. &. beansprucht wirde, weil hiermit die Tatigkeit eines
~Werksteams" beschrieben wirde. Ein derartiger beschreibender Bezug kdnne

aber zu den hier relevanten Waren nicht festgestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung ,WorksTeam® in das Markenregister steht fur die
hier relevanten Waren weder ein Freihaltebedurfnis (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)
noch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG) entgegen. Die angefochtenen Beschlisse sind daher aufzuheben.



1. Das Anmeldezeichen weist insbesondere die erforderliche Unterscheidungs-
kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Mar-
ke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen un-
terscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013,
731 Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 — Link economy; GRUR 2010,
825 Rn. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 — Die Vision).
Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH
a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45
— Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 — BiolD; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10
— My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 — VISAGE). Da allein das Fehlen jegli-
cher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3zi-
giger Mal3stab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungs-
kraft gendgt, um das Schutzhindernis zu tUberwinden (BGH GRUR 2015, 173
Rn. 15 — for you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 — smartbook). Ebenso ist zu berick-
sichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Ge-
samtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt,
ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR
2004, 428 Rn. 53 — Henkel; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 Pipi-Langstrumpf—

Marke; a. a. O. Rn. 12 — Link economy).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten An-
meldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und anderer-
seits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die



Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-
ren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411
Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 — SAT 2; BGH
WRP 2014, 449 Rn. 11 — grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012,
270 Rn. 11 — Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wortern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache be-
stehen, die — etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
oder in den Medien — stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel
verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 — Gute Laune Drops; GRUR
2010, 1100 Rn. 20 — TOOORY!). Daruber hinaus besitzen keine Unterschei-
dungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und
die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschopfen (BGH GRUR 2014,
1204 Rn. 16 - DusseldorfCongress; a.a.O. Rn.16 — Gute Laune Drops;
a.a. 0. Rn. 3 — TOOOR!). Hierfur reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst
wenn es bislang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht be-
schreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschop-
fung handelt, in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren
und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146
Rn. 32 -DOUBLEMINT; 674 Rn.97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680
Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 — Companyline); dies gilt auch fur
ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach
diesen Vorgaben fur sich genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer

Sachangabe entfallt bei der Zusammenfiugung beschreibender Begriffe jedoch



dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine unge-
wohnliche Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe weg-
fuhrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn.77 f. —CELLTECH; a.a.O.
Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. —BI-MILD; a. a. O. Rn. 28 — SAT 2;
BGH, a. a. O. — DusseldorfCongress).

a) Gemessen an diesen Grundsatzen verfiigt die Bezeichnung ,WorksTeam*
fur die angemeldeten Waren tber das erforderliche Mindestmald an Unterschei-

dungskratft.

aa) Malgebliche Verkehrskreise sind hier neben dem jeweiligen Fachverkehr
aus dem (Motor)Sportbereich und dem Spielzeug- bzw. Modellbausektor auch

die Endverbraucher.

bb) Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass das angesprochene
Publikum die Wortkombination ,WorksTeam* mit ,Werks-, Betriebs-, Arbeits-
mannschaft bzw. -team* Ubersetzen und auch so auffassen wird. Die Wortkom-
bination setzt sich — wegen der Binnengro3schreibung deutlich erkennbar — aus
zwei Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen, die vom inlandi-
schen Publikum ohne weiteres verstanden werden. Das englische Wort , Team”
(= Arbeitsgruppe, Mannschaft; vgl. LEO Online Worterbuch unter dict.leo.org)
bezeichnet eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbei-
ten bzw. eine Mannschaft (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de); ,Team*
ersetzt als Synonym regelméRig den deutschsprachigen Begriff ,Mannschaft*
und ist insoweit bereits seit langem Bestandteil der deutschen Alltags- und Ge-
genwartssprache (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Das vorangestellte
Wort ,Works" geht auf die Grundform ,work, to work" zuriick und bedeutet als
Substantiv ,die Anlage, die Arbeiten, der Betrieb, das Werk" (vgl. Leo Online
Warterbuch).


https://www.duden.de/rechtschreibung/Team#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/Team#Bedeutung1

Zwar ist die Wortkombination ,WorksTeam* in der konkret angemeldeten Form
lexikalisch nicht nachzuweisen, gleichwonhl ist es in Getrenntschreibung — nam-
lich als ,works team” — im Sinne von ,Werksmannschaft, Werksteam* erfasst
und wird auch so verwendet (vgl. dict.cc Wérterbuch Englisch-Deutsch; Wikipe-
dia The Free Encyclopedia unter en.wikipedia.org: ,A works team (sometimes
factory team) is a sports team that is financed and run by a manufacturer or
other business. Sometimes, works teams contain or are entirely made up of
employees of the supporting company”.); im Bereich des Sports ist die Be-
griffsbildung “works team” Ublich. Dies gilt auch fiir die deutsche Entsprechung
~Werksteam®. Als Werksteam oder Werksmannschaft (im Fuf3ball auch Werks-
klub und Werkself genannt) wird im Sport dementsprechend ein Team bezeich-
net, das einem Unternehmen angehdrt und bei dem dieses Unternehmen einen
direkten Einfluss auf die sportlichen Belange des Teams hat. Zumeist wurde
dieses Team als Betriebssportverein oder als Unterabteilung aus dem Unter-

nehmen heraus gegrindet (vgl. Wikipedia unter de.wikipedia.org).

Schliel3lich existieren im Englischen zahlreiche andere lexikalisch belegbare
Wortverbindungen mit dem vorangestellten Bestandteil ,works”, worauf bereits
die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat; in diesen bringt ,works" als Wort-
bildungselement einen konkreten Bezug zu einem Betrieb bzw. Werk zum Aus-
druck, etwa in Begriffen wie ,works-standard specification“= Werksnorm; ,works
committee“= Betriebsrat; ,works outing“= Betriebsausflug; ,works agree-
ment“= Betriebsvereinbarung; ,works council“= Betriebsvertretung (vgl. LEO
Online Worterbuch; PONS Online-Wérterbuch).

Der inlandische Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung daher nicht als
Fantasiebegriff auffassen, sondern der Wortbildung ,WorksTeam“ ohne weite-
res Nachdenken den fir ihn naheliegendsten Bedeutungsgehalt ,Werk-
steam/Werksmannschaft“ bzw. ,Betriebsmannschaft‘ entnehmen. Dass die bei-
den Worter nicht, wie nach den englischen Sprachregeln ublich, getrennt und

klein geschrieben sind, ist dabei unerheblich und allein nicht schutzbegriindend.



Dies gilt umso mehr, als die angesprochenen Verbraucher ein Zeichen regel-
malfig so aufnehmen, wie es ihnen entgegentritt und es keiner analysierenden
Betrachtungsweise unterziehen; ein ,neuer* Anglizismus erhalt damit den Be-
deutungsgehalt, der sich bei der ersten Begegnung ohne weiteres einem
deutschsprachigen Verbraucher entsprechend deutschem Wortverstandnis o-
der Wortbildungsgewohnheiten erschlie3t. Diese Sprachentwicklung in ihrem
konkreten Gebrauch ist als sog Pidgin-Englisch bekannt. Nach alledem wird
das Anmeldezeichen nicht zuletzt wegen der klanglichen Nahe in der darge-

stellten Bedeutung ,Werksteam* erfasst.

cc) Ein beschreibender Zusammenhang zu den beanspruchten Waren ist da-

mit jedoch nicht gegeben.

Die Markenstelle ist davon ausgegangen, dass sich die angemeldete Wortkom-
bination in einem sachlichen Hinweis auf Waren erschopfe, die im weitesten
Sinn mit Hilfe eines Werks- bzw. Arbeitsteams entwickelt, produziert, gepruft,
gewartet oder unterhalten werden. Entgegen der Annahme der Markenstelle
weist die Bezeichnung aber keine fur den inlandischen Verkehr auf der Hand
liegende Beschreibung von Merkmalen der in Rede stehenden Waren der Klas-
sen4, 7, 9 und 28 auf. ,WorksTeam* beschreibt weder deren Art oder Be-
schaffenheit noch enthalt ,WorksTeam® eine Bestimmungsangabe; als Ziel-
gruppenhinweis kommt ,WorksTeam* nicht in Betracht, denn es lasst sich nicht
feststellen, dass die beanspruchten Waren besondere Eigenschaften aufwei-
sen, die speziell von Werksmannschaften abgefragt werden bzw. nur auf diese
Personengruppen als Abnehmerkreise zugeschnitten sind. Schlie3lich wird sich
dem Verkehr auch bezlglich der Waren der Klasse 28 ,Spiele; Spielzeug” bei
unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes produktbeschreibendes
Verstandnis aufdrangen. In Bezug auf die Waren der Klasse 28 ,Spiele; Spiel-
zeug“ mag es beispielsweise im Bereich des sog. Teambuilding Angebote ge-
ben, die auf die Forderung des Teamgeistes gerichtet sind und mit denen Auf-

gaben durch Teamwork bzw. als Arbeitsgruppe besser zu l6sen sind; diese
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Produktangebote werden inhaltlich aber nicht mit ,WorksTeam®/,Werksteam,
Arbeitsteam” beschrieben, sondern mit ,Teambuilding“ oder ,Teamwork”. Al-
lenfalls in Bezug auf die Durchfihrung entsprechender Sport- bzw. Spielveran-
staltungen kommt das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe in Betracht;

solche sind hier aber nicht beansprucht.

Soweit sich die Wortkombination nach den Recherchen des Senats im Internet
ermitteln lasst, handelt es sich dabei nicht um beschreibende, sondern vielmehr
um zeichenméfige Verwendungen, so z. B. Modellangabe eines Wechsel-
strom-Drehzahlreglers fur Automodelle ,FLOW WorksTeam®, Typenbezeich-
nung eines Fahrrads ,Fun Works Team Zero 26“, Modellname eines Kinder-
spielzeugs ,Work Team®, Modellangabe eines Rotors als Ersatzteil fir Elektro-
antriebe ,X20/ X12 WorksTeam Rotor“, Modellname einer Karosserie fir ein
Modellfahrzeug ,Peugeot 206 WRC Works Team“. Den von der Markenstelle
eingefiihrten Verwendungsbeispielen ist nur die Ublichkeit der Bildung von
Werksteams in den Bereichen des Motorsports und des Modellbaus und die
entsprechende Bekanntheit des Begriffs zu entnehmen, sie vermogen dagegen
nicht einen inhaltlich-beschreibenden Bezug der Angabe ,WorksTeam*“ zu den
angemeldeten Waren zu belegen. Allein der Umstand, dass die Waren ,techni-
sche Ole; technische Fette; Schmiermittel; Brennstoffe [einschlieRlich Motoren-
treibstoffe] und Leuchtstoffe®, ,Elektromotoren fur Modellautos, -flugzeuge und
—boote”; ,Ladegerate fur elektrische Akkumulatoren; Fernsteuerungsgerate fur
Modellfahrzeuge, -flugzeuge und -boote; Batterien und Akkumulatoren
[elektrisch]; Fahrtenregler® oder ,Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit diese
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit diese nicht in ande-
ren Klassen enthalten sind; Reifen fir Modellfahrzeuge; Karosserien fiir Mo-
dellfahrzeuge; Fahrgestelle fur Modellfahrzeuge” auch von ,Werks- oder Ar-
beitsteams” eingesetzt oder durch diese prasentiert werden kénnen, fihrt nicht

zu einer im Vordergrund stehenden Sachaussage.
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Soweit schliel3lich die Markenstelle ausfiihrt, eine Firma — sei es im Automobil-
sport oder im Modellbausport —, die sich ein Werksteam leiste, nehme an Leis-
tungsprifungen teil, um ihre Produkte zu optimieren und mache damit Wer-
bung, kann hieraus nicht der Schluss auf eine warenanpreisende Sachaussage
gezogen werden. Die von der Markenstelle ermittelten Verwendungsnachweise
lassen einen solchen Schluss jedenfalls nicht zu. Auch die eigene Recherche
des Senats u. a. in der Datenbank ,slogans.de“ hat schlief3lich nicht ergeben,
dass — anders als etwa der Begriff ,Teamwork” — die angemeldete Bezeichnung
im Sinne von ,Werksteam/Werksmannschaft* als qualitdtsanpreisende Aussage
werbelblich geworden ist. Es spricht daher nichts daftir, dass der angespro-
chene Verkehr ,WorksTeam“ ohne weiteres Nachdenken unmittelbar als An-
preisung dahingehend erfassen wird, dass die angebotenen Produkte durch ei-
ne Werksmannschaft gepruft wurden bzw. dort zum Einsatz kommen und daher
eine hohe Qualitat aufweisen, weil der Anbieter seinen Teams nur beste Pro-

dukte zur Verfigung stellt.

Es handelt sich vielmehr — wie die Markenstelle im Ubrigen selbst angibt — um
sachbezogene Assoziationen, die durch die Angabe ,WorksTeam® im Kontext

mit den hier relevanten Waren hervorgerufen werden.

Diese inhaltlichen Zuschreibungen, die der Verkehr nach Auffassung der Mar-
kenstelle von dem Begriff des ,Werksteams” auf Waren Ubertragt, begriinden
allenfalls einen beschreibenden Anklang. Der Umstand, dass eine Marke als
sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft,
sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme der Un-
terscheidungskraft jedoch nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301
Rn. 18 - Pippi-Langstrumpf-Marke).

Mangels einer warenbeschreibenden Sachaussage bzw. rein warenanpreisen-
der Angabe kann dem Anmeldezeichen daher nicht die Eignung als betriebli-

cher Herkunftshinweis abgesprochen werden.
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2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung ,WorksTeam* zur unmit-

telbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch

keinem Freihaltebediirfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

Fi


http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

