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Birk
Justizhauptsekretarin
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 304 22 565

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

TOOOR!
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der
Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die
Eintragung des Zeichens nicht wegen der Mdglichkeit abgelehnt werden, fur
eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen. Viel-
mehr muss im Eintragungsverfahren festgestellt werden, ob das Publikum
unabhangig von der konkreten Prasentation auf Etiketten, Anhangern, Auf-
nahern oder der Verpackung der fraglichen Waren dem Zeichen (hier: dem
Zeichen TOOOR! auf Etiketten von Bekleidungsstucken) jeweils nur einen
beschreibenden Bezug zu den Waren und keinen Herkunftshinweis ent-
nimmt.

BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - | ZB 115/08 - Bundespatentgericht



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 24.Juni 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof.
Dr. Buscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der Be-
schluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes-
patentgerichts vom 12. November 2008 unter Zurickweisung des
Rechtsmittels im Ubrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde ge-
gen die Anordnung der Loschung der Marke Nr. 304 22 565 fiur die

Waren

Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung,
insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fuliballtrikots,
FuBballhosen, FulRballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanziige

zurlckgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurick-

verwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.



Grinde:

|. FUr den Markeninhaber ist seit dem 2. Juni 2005 die Wortmarke
Nr. 304 22 565

TOOORI!

fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38

und 41 eingetragen.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lo-
schung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskraftig und freihalte-
bedurftig sei und auch die weiteren Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 3

und 10 MarkenG vorlagen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Loschung der Marke we-

gen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.

Gegen die Entscheidung hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt,
die er auf die Anordnung der Léschung fur folgende Waren und Dienstleistun-

gen beschrankt hat:

Computerspiele, Tontrager, Videos, CD-ROMs; Magazine, Biicher und Poster,
welche Technik und Taktik im Spiel vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fulball; Bekleidungsstlicke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts,
Sweatshirts, Baseballkappen, Fufballtrikots, FuBballhosen, FuRballschuhe,
Schienbeinschoner, Trainingsanzige; Spiele, Spielzeug, Sportartikel, soweit in
Klasse 28 enthalten, insbesondere Balle, Schlager, Plischtiere, Maskottchen;
Vermietung von Werbeflachen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Inter-
net und mobile Services, wie SMS und MMS; Telekommunikation, Produktion
und Ausstrahlung von Comics und Realserien; Dienstleistungen eines Tonstudi-



os sowie Ubertragung und Ausstrahlung von Musik; Dienstleistungen, die der
Unterhaltung dienen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kultu-
relle Aktivitdten, Nachwuchs- und Talentférderung im Sport, insbesondere Ful3-
ball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingslagern,
Betreiben von Sport- insbesondere Ful3ballschulen und -camps.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,
Beschl. v. 12.11.2008 - 29 W (pat) 85/07, juris).

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen)
Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zuruckzu-

weisen.

Il. Das Bundespatentgericht hat angenommen, es lagen die Vorausset-
zungen der Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, 2 Satz 1 i.V. mit § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG vor. Zur Begrundung hat es ausgefuhrt:

Der Marke fehle von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft. Es handele
sich um einen Begriff der allgemeinen Sprache, den generationentbergreifend
alle gesellschaftlichen Schichten nur fur ein bestimmtes Ereignis verwendeten.
Das Wort "TOOOR!" werde zudem zur Beschreibung des Gegenstands und der

Anpreisung verschiedenster Waren und Dienstleistungen benutzt.

lll. Die Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefochtene Ent-
scheidung halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand, soweit das Bundespa-
tentgericht die Loschungsentscheidung der Marke "TOOOR!" durch das Deut-

sche Patent- und Markenamt flr die Waren

Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbe-
sondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fulballtrikots, FuBballhosen,
FuBballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanziige
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wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besta-
tigt hat. Zu Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Voraussetzungen
fur eine Loschung der angegriffenen Marke im Hinblick auf die weiteren Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 bejaht (§ 50 Abs. 1,
2 Satz 1i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 33
= WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschl. v. 9.7.2009
- 1ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Tz.23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).
Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten. Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist
ein grol3zugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft gentgt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH, Beschl.
v. 4.12.2008 - | ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkom-
men im Leben; Beschl. v. 14.1.2010 - | ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Tz. 10 =
WRP 2010, 891 - hey!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der
Waren oder Dienstleistungen, fur die die Marke Schutz beansprucht, gesondert
zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Ver-
kehrs. Dabei kommt es auf die mutmaliliche Wahrnehmung eines normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen an (EuGH, Urt. v. 8.5.2008
- C-304/06, Slg. 2008, 1-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 67 - EUROHYPO; BGH,
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Beschl. v. 15.1.2009 -1 ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439
- STREETBALL).

2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der Wortmarke
"TOOOR!" verneint, weil es sich um einen Begriff der Allgemeinsprache hande-
le, mit dem die Begeisterung beim Erzielen eines Treffers beim Ballspiel ausge-
driuckt werde. Der nachdrickliche Begeisterungsschrei werde durch eine
Schreibweise mit mehr als einem "O" gekennzeichnet. Das Ausrufezeichen un-
terstreiche die Emotionalitat des Ausrufs. Die Schreibweise mit drei "O" und
einem Ausrufezeichen sei nicht ungewohnlich; diese Abweichung vom be-
schreibenden Begriff "Tor" begrunde keine Unterscheidungskraft. Vielfach wer-
de der Begriff "TOOOR!" zur Anpreisung von Waren und Dienstleistungen ver-

wandt.

3. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 betroffen sind, ohne Er-
folg mit der Begriindung, das Markenwort "TOOOR!" stehe in keinem beschrei-
benden Zusammenhang zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistun-
gen, sondern werde mit ihnen allenfalls aufgrund von Assoziationen in Verbin-
dung gebracht. Zunachst misse das Publikum die anderen Bedeutungen des
Worts "TOOOR!" (Zugang, Narr, germanische Gottheit [richtige Schreibweise
allerdings Thor]) ausschlieBen und eine Verbindung zwischen der danach
verbleibenden Bedeutung eines Treffers bei bestimmten Sportarten und den in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen. Nicht jeder Themen-
bezug sei ausreichend, um dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzu-

sprechen.

a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das
Markenwort "TOOOR!" fUr die Waren
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Computerspiele, Tontrager, Videos, CD-ROMs; Magazine, Blicher und Poster,
welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fullball; Spiele, Spielzeug,
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Balle, Schlager

nicht Uber die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG verfugt, weil es vom Verkehr als Hinweis auf deren Inhalt und nicht

als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen aufgefasst wird.

aa) Zeichen oder Angaben, die sich in der Art eines Titels zur Angabe
des Inhalts fur die beanspruchten Waren eignen, fehlt regelmaRig die erforderli-
che Unterscheidungskraft (BGH, Beschl. v. 17.2.2000 -12ZB 33/97, GRUR
2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bucher flr eine bessere Welt; BGH GRUR
2009, 778 Tz. 16 - Willkommen im Leben). Nicht malRgeblich ist in diesem Zu-
sammenhang, ob der Werkinhalt durch die Bezeichnung thematisch genau an-
gegeben wird. Auch Werktitel sind oft vage und unbestimmt gehalten. Wird die
Bezeichnung als Hinweis auf den - wie auch immer gearteten - Inhalt des
Werks verstanden und erlangt sie damit eine werktitelahnliche Funktion, dient
sie nach Auffassung des Verkehrs jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel
der Waren und Dienstleistungen. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich auch
fur die in Rede stehenden Waren nicht nach den geringeren Anforderungen fir
Werktitel, sondern nach markenrechtlichen Grundsatzen (BGH, Beschl. v.
17.5.2001 - | ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zei-
ten - Schlechte Zeiten; Beschl. v. 22.1.2009 -1ZB 34/08, GRUR 2009, 949
Tz. 17 = WRP 2009, 963 - My World).

bb) Das Bundespatentgericht hat anhand einer Reihe von Beispielen
rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Wort "TOOOR!" als Hinweis auf den

Inhalt der Waren verwendet wird. Dies gilt flr die Waren
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Computerspiele, Tontrager, Videos, CD-ROMs; Magazine, Blicher und Poster,
welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fullball; Spiele, Spielzeug,
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bélle, Schlager.

Die Rechtsbeschwerde riugt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe
in diesem Zusammenhang auf Verwendungsbeispiele abgestellt, die nach dem
Eintragungszeitpunkt lagen, nach dem eine Anderung der Verkehrsauffassung
durch die FuRballweltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden habe. Fir eine
entsprechende Anderung der Verkehrsauffassung des Markenworts "TOOOR!"
als Sachangabe bestehen keine Anhaltspunkte. Auch die Rechtsbeschwerde
zeigt solche nicht auf. Vielmehr hat das Bundespatentgericht auch die Recher-
cheergebnisse des Deutschen Patent- und Markenamts in Bezug genommen,
die die Verwendung des Begriffs "TOOOR" als Inhaltsangabe vor Markenein-

tragung belegen.

In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend darauf an, dass
das Wort "Tor" verschiedene Bedeutungen hat. Zwar konnen die Mehrdeutigkeit
und die Interpretationsbedurftigkeit einer Aussage ein Anhalt fur eine hinrei-
chende Unterscheidungskraft sein (BGH GRUR 2010, 640 Tz. 14 - hey!). Ob
davon fir das Wort "Tor" bei den fraglichen Waren und Dienstleistungen aus-
zugehen sein kann, braucht nicht entschieden zu werden. Mehrdeutig oder in-
terpretationsbedurftig ist das Markenwort "TOOOR!" nicht, weil es nach den
Feststellungen des Bundespatentgerichts nur als begeisterter Ausruf nach ei-
nem erzielten Treffer beim Ballspiel und nicht in den von der Rechtsbeschwerde

ausgefuhrten weiteren Bedeutungen aufgefasst wird.

Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, es gebe auf den in Rede
stehenden Warensektoren naheliegende Mdglichkeiten, das angemeldete Mar-
kenwort in einer Art zu verwenden, dass es vom Verkehr als Marke aufgefasst
werde (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - | ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 =
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WRP 2001, 157 - SWISS ARMY). Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde

nichts; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Eine den Inhalt beschreibende Angabe des Begriffs "TOOOR!" schei-
det allerdings fur "Pluschtiere, Maskottchen" aus. Vom Vorliegen des Schutz-
hindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fur diese Waren ist das Bundespa-

tentgericht gleichwohl ebenfalls zutreffend ausgegangen.

Einer Marke kann die Unterscheidungskraft nicht nur wegen ihres im
Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts, sondern auch aus anderen
Griunden fehlen. Solche Griunde sind gegeben, wenn es sich bei dem Zeichen
um ein gelaufiges und alltagliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-
kannten Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches, nicht
jedoch als Unterscheidungsmittel versteht. Dies liegt bei Angaben nahe, die
allgemein verwendet werden oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen
allgemeiner Art aufgefasst werden (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02,
Slg. 2004, 1-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - | ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 =
WRP 2001, 692 - Test it.; BGH GRUR 2009, 949 Tz. 27 - My World).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wird die Bezeich-
nung "TOOOR!" fur diese Waren aufgrund des Bezugs zu Ballspielen vom Ver-
kehr als allgemeine Anpreisung und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Pro-

dukte aus einem Unternehmen aufgefasst.

c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, fur

Telekommunikation, Produktion und Ausstrahlung von Comics und Realserien;
Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen, Unterhaltung, sportliche und kul-
turelle Aktivitaten
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werde die Bezeichnung "TOOOR!" nur als Sachangabe aufgefasst, halt einer
rechtlichen Nachprifung ebenfalls stand. Nach den Feststellungen des Bun-
despatentgerichts fasst das Publikum das Markenwort wegen seines themati-
schen Bezugs zum Inhalt von Sendungen, Foren und Chatrooms nur als Sach-
aussage auf. Dies gilt auch fur die Dienstleistung "Telekommunikation", zu der
das Bundespatentgericht auch das Sammeln und Liefern von Nachrichten, die
Bereitstellung von Internet-Chatrooms und den elektronischen Austausch von

Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internet-Foren gezahlt hat.

d) Fur die Dienstleistungen

Vermietung von Werbeflachen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Inter-
net und mobile Services, wie SMS und MMS

hat das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach §8 Abs.2 Nr. 1
MarkenG zu Recht bejaht. Es hat dies aus einem hinreichend engen Bezug zwi-
schen der Bezeichnung "TOOOR!" und dem Gegenstand der Werbung, auf die
sich die Dienstleistungen beziehen, gefolgert. Gleiches gilt fur die Dienstleis-
tungen eines Tonstudios, die die Produktion von Tonaufnahmen umfassen, so-
wie fiir Ubertragung und Ausstrahlung von Musik. Die Dienstleistungen weisen
nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts einen Bezug zu dem Inhalt
der Tontrager und der Musik auf. Wegen dieser inhaltsbeschreibenden Funktion
fehlt dem Markenwort jegliche Unterscheidungskraft flr diese Dienstleistungen
(vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 Tz. 20 - My World).

e) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass

dem Markenwort "TOOOR!" fir die Dienstleistungen
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Erziehung, Ausbildung, Nachwuchs- und Talentférderung im Sport, insbesonde-
re Fulball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingsla-
gern, Betreiben von Sport- insbesondere Fu3ballschulen und -camps

jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Das Pub-
likum wird nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Bundespa-
tentgerichts die Bezeichnung "TOOOR!" fur die Dienstleistungen nicht als Hin-
weis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern als beschreibende

Sachangabe Uber die Ausbildung ansehen.

4. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann die Unter-
scheidungskraft der Marke "TOOOR!" fur die Waren

Bekleidungsstliicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbe-
sondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fulballtrikots, FuBballhosen,
FuBballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanziige

auf der Grundlage der bislang vom Bundespatentgericht getroffenen Feststel-

lungen nicht verneint werden.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, flir diese Waren, die auch
bei Ballspielen und als Fanartikel im Ballsportbereich Verwendung fanden, wer-
de das Publikum das Wort "TOOOR!" nur als Ausdruck der Begeisterung nach
einem erzielten Treffer auffassen und es nicht als Herkunftshinweis verstehen.
Soweit nicht auszuschliel3en sei, dass das Zeichen auf den genannten Waren
an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht werden konne, dass es vom
Verkehr als Marke verstanden werde, kdnne dies fur Wortmarken im Register-
verfahren nicht bertcksichtigt werden. Sollte sich der Schutz der Wortmarke nur
aus ihrer Position ergeben, hatte der Markeninhaber die Form der Positions-

marke wahlen mussen.
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b) Diese Ausfuhrungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht

stand.

Zu den Umstanden, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft der
Marke einzubeziehen sind, gehoren auch die Ublichen Kennzeichnungsge-
wohnheiten auf dem in Rede stehenden Warensektor. Hierzu rechnet die Art
und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und
Dienstleistungen Ublicherweise verwendet werden, insbesondere wo sie ange-
bracht werden (BGH, Beschl. v. 24.4.2008 -1ZB 21/06, GRUR 2008, 1093
Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1). Daher kann es von der
tatsachlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit
der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhangen, ob ein Zeichen von den
angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshin-
weis verstanden wird oder nicht. Im Eintragungsverfahren erfordert die Annah-
me der Unterscheidungskraft es nicht, dass grundsatzlich jede denkbare Ver-
wendung des Zeichens markenmalig sein muss. Es genlgt, wenn es praktisch
bedeutsame und naheliegende Moglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen
bei den Waren und Dienstleistungen, fur die es eingetragen werden soll, so zu
verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird
(BGH GRUR 2008, 193 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH, Beschl. v.
31.3.2010 - 1 ZB 62/09, GRUR 2010, 825 Tz. 21 = WRP 2010, 1149 - Marlene-
Dietrich-Bildnis II).

Es kann vorliegend offenbleiben, ob die Anmeldung hatte beschrankt
werden muissen, wenn es nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform
als betriebliches Herkunftszeichen gibt, etwa durch Anbringung des Zeichens
an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware (sogenannte Positi-
onsmarke). Im Regelfall werden sich praktisch bedeutsame und naheliegende

Verwendungsmaglichkeiten nicht nur fur eine einzige, genau bestimmte Positi-
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on des Zeichens auf der Ware ergeben. Schon bei einem Etikett besteht eine
Vielzahl von Mdglichkeiten, dieses an unterschiedlichen Stellen der betreffen-
den Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindli-
chen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung
des Zeichens auf anderen ublichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise
Anhangern, Aufnahern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG). Auf
der Verpackung der Ware kann das Zeichen gleichfalls so angebracht sein,
dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2010, 825
Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Verbindet der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmaog-
lichkeiten keine blo3 beschreibende Angabe Uber die Ware selbst oder deren
Eigenschaften, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmog-
lichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis
versteht. Kommen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwen-
dungsmadglichkeiten als Herkunftshinweis in Betracht, kann der Anmelder auch
nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umris-
sene Verwendung zu beschranken, etwa auf die Anbringung als Kennzeich-
nungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware. Das Interesse der Allgemein-
heit sowie der ubrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art
und Weise benutzen zu durfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshin-
weis verstanden wird, erfordert eine solche Beschrankung des Markenschutzes
bereits im Eintragungsverfahren nicht. Diesem Interesse wird hinreichend da-
durch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (marken-
mafige) Benutzung des Zeichens i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine
Markenverletzung zu verneinen ist (vgl. auch Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2008,
Anm. 1). Aus diesem Grund kommt es flr die Eintragung auch nicht darauf an,

ob die Moglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegen-
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uber den Verwendungen Uberwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen sol-
chen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuUGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vor-
sprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 23 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis Il). Die Anbringung eines Zeichens auf Etiketten der fraglichen Waren flhrt
aber auch nicht dazu, dass der Verkehr es ausnahmslos als Herkunftshinweis
versteht. Vielmehr kann auch bei der Anbringung auf Etiketten die Frage, ob der
Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens
und der Waren, an denen das Etikett angebracht wird, variieren (vgl. BGH, Urt.
v. 14.1.2010 - | ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Tz. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-
Logo). Dies kommt in Betracht, wenn der Verkehr bei bestimmten Waren wegen
einer besonderen Nahe der Verwendungsmoglichkeiten zu Ballsportarten dem
Markenwort "TOOOR!" unabhangig von der konkreten Prasentation auf Etiket-
ten, Anhangern, Aufnahern oder der Verpackung der Waren jeweils nur einen
beschreibenden Bezug zur Verwendung der Waren und keinen Herkunftshin-
weis entnimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Tz. 11 - STREETBALL).

Das Bundespatentgericht hat nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die
Bezeichnung "TOOOR!" als Marke versteht, wenn sie etwa auf dem Etikett der
Bekleidung verwendet wird. Auf eine bestimmte Stelle, an der das Etikett ange-
bracht wird, hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nicht ab-
gestellt. Kommt danach in Betracht, dass der Verkehr das Zeichen "TOOOR!"
bei der Anbringung auf Etiketten als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus
einem bestimmten Unternehmen ansieht, kann nicht davon ausgegangen

werden, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft.

Das Bundespatentgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getrof-
fen, ob der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren die Bezeichnung
"TOOOR!" als Herkunftshinweis auffasst, wenn sie in einer Art und Weise ange-

bracht wird, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren Ublicher-
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weise verwendet werden. Diese Feststellungen wird das Bundespatentgericht
bei der erneuten Prufung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungs-
kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzuholen haben.

IV. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben, soweit das
Bundespatentgericht die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts Uber die Loschung der Eintragung der Marke "TOOOR!"
fur die unter Il 4 aufgefihrten Waren zurlckgewiesen hat. Insoweit ist die Sa-
che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-
richt zurlickzuverweisen (§ 89 Abs.4 Satz1 MarkenG). Im Ubrigen ist die

Rechtsbeschwerde zurickzuweisen.

Bergmann Pokrant Buscher

Schaffert Kirchhoff

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.11.2008 - 29 W (pat) 85/07 -




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


