BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldunqg 30 2008 058 242.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. Juli 2025 unter Mitwirkung der Richterin Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende,
des Richters Schmid und des Richters Dr. Poeppel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2025:250725B28Wpat15.21.0



Grinde

Das Wortzeichen

Nordic Wood

ist am 8. September 2008 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Markenregister fur folgende Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall; Bauten, nicht aus Metall; Fertig-
hausteile, nicht aus Metall; Dacher, nicht aus Metall; Wand- und
Dachelemente fur vorgefertigte Wohn- und Freizeithauser sowie
Gewerbebauten, nicht aus Metall; Betonbauteile; Bauplatten, nicht

aus Metall;

Klasse 37: Bauwesen; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht); Installations-

arbeiten im Baubereich;

Klasse 42: technische Projektplanungen im Bauwesen; Bauberatung; techni-

sche Beratung bei Baudurchfihrungen

Die Markenstelle fur Klasse 19 hat die Anmeldung mit Beschlissen vom 18. April
2016 und 17.Dezember 2020, letzterer ergangen auf Erinnerung des
Beschwerdefuhrers, wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines
Freihaltebedurfnisses gemald §§8 Abs.2 Nr.1 und2, 37 Abs. 1 MarkenG

zuruckgewiesen.



Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefuhrt, dass die Bezeichnung ,Nordic
Wood*“ eine ohne Weiteres verstandliche Kombination der einfachen englischen
Woérter ,Nordic* (Adj. fur ,nordisch®) und ,Wood*“ (Subst. fur ,Holz*, ,Gehdlz*, ,Wald“)
sei. In ihrer mal3geblichen Wortgesamtheit bedeute sie ,nordisches Holz" und werde
als Hinweis auf Holz (verschiedener Baumarten) aus Nordeuropa verstanden.
.Nordisches Holz“ (bzw. nordische Holzer) sei ein tauglicher Sammelbegriff fur
verschiedene Holzsorten von Baumen, die in Nordeuropa, insbesondere in
Skandinavien, Finnland, Karelien oder im nordwestlichen Russland, gewachsen
seien und denen haufig eine besondere Festigkeit (Stiftaste, feinwlchsige enge
Jahresringe, niedrige Feuchte) und damit Qualitat, Langlebigkeit und Eignung u.a.

zum Hausbau zugeschrieben werde.

Die angesprochenen allgemeinen Verkehrs- und baugewerblichen Fach- und
Handwerkerkreise wurden in der Bezeichnung ,Nordic Wood® im Zusammenhang
mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen daher einen beschreibenden
Sachhinweis erkennen, nicht aber einen konkreten betrieblichen Herkunftshinweis
vermuten: So werde das Publikum davon ausgehen, dass es sich bei den zur Klasse
19 angemeldeten Waren um solche handele, die (auch) aus nordischem Holz
gefertigt (,Baumaterialien”, ,Bauten®, ,Fertighausteile“, ,Dacher”, ,Wand- und
Dachelemente®, ,Bauplatten®) bzw. zur Verwendung im Zusammenhang mit
nordischem Holz bestimmt seien (z.B. ,Betonbauteile” als Unterlagen fur Terrassen
aus nordischen Holz). Die Waren wirden daher durch die Bezeichnung ,Nordic
Wood* in Bezug auf ihre Beschaffenheit und Bestimmung unmittelbar beschrieben;
jedenfalls vermittele das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug
(,Betonbauteile®). In Ansehung der in den Klassen 37 und 42 angemeldeten
Dienstleistungen werde der Verkehr davon ausgehen, dass es sich um solche
Baudienstleistungen handele, die sich auf die Errichtung von Gebauden und
anderer Gewerke aus bzw. unter Verwendung von nordischem Holz beziehen. Die
Dienstleistungen wurden daher durch das Anmeldezeichen in gegenstandlicher

Hinsicht sowie in ihrer inhaltlichen Ausrichtung unmittelbar beschrieben.



Das angemeldete Zeichen sei sprach- und werbeublich gebildet und weise keine
besondere Eigentimlichkeit auf. Um den aufgezeigten beschreibenden und
bewerbenden Begriffsgehalt zu erfassen, bedlrfe es insbesondere Kkeiner
Interpretationen oder gedanklicher Zwischenschritte. Dass die angemeldete
Bezeichnung keinen Hinweis auf die konkrete Art des Holzes (Baumart) oder seine
genauere Herkunft innerhalb Nordeuropas vermittele, schlieRe das aufgezeigte
beschreibende Begriffsverstandnis nicht aus. Auch ungebrauchliche oder
lexikalisch nicht nachweisbare Begriffe und selbst sprachliche Neuschopfungen
seien nicht unterscheidungskraftig, wenn und soweit sie das Publikum — wie
vorliegend — als blof3 beschreibende Angaben wahrnehme. Die von dem Anmelder

in Bezug genommenen Voreintragungen wirden kein anderes Ergebnis begrinden.

Gegen den Erinnerungsbeschluss vom 17. Dezember 2020 hat der Anmelder am
25. Januar 2021 Beschwerde eingelegt. Laut Empfangsbekenntnis wurde der
Erinnerungsbeschluss am 23. Dezember 2020 zugestellt. Der 24. Januar 2021 war
ein Sonntag. Der Beschwerdefuhrer hat entgegen seiner Ankundigung im
Schriftsatz vom 25. Januar im Beschwerdeverfahren keine Begrindung vorgelegt
und auch keine Antrage gestellt. Im Anmeldeverfahren vor dem DPMA hat der
Beschwerdefuhrer in Schriftsatzen vom 18. Oktober 2009 und vom 12. Oktober
2016 vorgetragen, dass sich die Bezeichnung ,Nordic Wood" bei einer Google-
Recherche als unterscheidungskraftig erweise, weil die beiden ersten Seiten der
Ergebnisse einer Google-Recherche weit Uberwiegend auf Webseiten des
Anmelders oder auf Webseiten fuhrten, auf denen das Unternehmen des
Beschwerdefuhrers erwahnt werde. Die Bezeichnung ,Nordic Wood“ sei nicht
geeignet, Holzprodukte adaquat zu beschreiben. Kunden, die ein Blockhaus aus
Holz erwerben wollen, wirden regelmaliig wissen wollen, aus welchen Baustoffen
ihr Haus erstellt wird, und daher nachfragen, welche Holzsorte fuir den Bau ihres
Blockhauses verwendet wird und aus welchem Land das Holz stammt. Die eher

verklarende und fantasievolle Bezeichnung ,nordisches Holz" bzw. ,Nordic Wood*



wurde nicht akzeptiert werden. Der Begriff ,Nordic Wood“ sei ein Fantasiebegriff
und fur eine Produktbeschreibung eher nicht geeignet. Er weise ein weites bzw.
diffuses Bedeutungsspektrum auf, vermittle keine klare und einigermalen prazise
Aussage zur tatsachlichen Beschaffenheit von Baumaterial und Produkt, sondern
lasse allenfalls vage und unprazise Assoziationen zu Herkunft und Beschaffenheit
von Holz zu und sei deshalb eintragungsfahig. Der normal informierte
Durchschnittsverbraucher stelle sich unter der Bezeichnung Nordic Wood nicht ein
konkretes Produkt vor. Die Bezeichnung ,Nordic Wood“ werde im englischen
Sprachraum als Beschreibung fur Holz nicht verwendet und die Wortkombination
stamme nicht aus der englischen Sprache. Fremdsprachige Woérter durften nicht
schematisch ihren jeweiligen (beschreibenden) deutschen Ubersetzungen

markenrechtlich gleichgestellt werden.

Zudem seien mehrere Marken mit dem Bestandteil ,Nordic“ oder dem Bestandteil
~Wood“ in unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen eingetragen
worden. Die Eintragungen mit dem Bestandteil ,Nordic“ zeigten, dass die
Bezeichnung ,Nordic* allenfalls als assoziativer Begriff fur Frische, ,Kuhlheit® etc bei
vielen Produkten in Betracht komme und sich umso weniger zur Beschreibung der

vorliegenden Produkte eigne.

Der Senat hat mit Hinweis vom 21. Februar 2025 Uber seine vorlaufige Auffassung
informiert, dass dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen durfte, Rechercheergebnisse Ubermittelt und unter
Setzung einer Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Der
Beschwerdefuhrer hat mehrfach durch Schriftsatze vom 26. Marz, 23. April und
21. Mai um Verlangerung der Frist zur Stellungnahme zuletzt bis zum 18. Juni 2025
gebeten. Mit gerichtlichem Schreiben vom 21. Mai 2025 wurde dem
Beschwerdefuhrer mitgeteilt, dass die Frist antragsgemal letztmalig bis zum
18. Juni 2025 verlangert wird und der Senat beabsichtigt, zeitnah nach Ablauf dieser
Frist zu entscheiden. Eine Stellungnahme in der Sache hat den Senat bisher nicht

erreicht.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist gemaR § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft und auch im Ubri-
gen zulassig. Fur die Zulassigkeit ist weder ein konkreter Antrag noch eine Be-
schwerdebegrindung erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer
Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Stro-
bele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 66 Rn. 40, 41). Die Be-
schwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Dem Wortzeichen ,Nordic Wood* fehlt
jegliche Unterscheidungskraft gemafd § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle
fur Klasse 19 hat daher die Anmeldung zu Recht gemal} § 37 Abs. 1 MarkenG zu-

ruckgewiesen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeich-
nen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unterneh-
men zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 — Smart Technolo-
gies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH GRUR 2020, 411
Rn. 10 — #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 — Kaleido). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleis-
ten (vgl. EuUGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR
2024, 216 Rn. 10 — KOLNER DOM; 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12

— smartbook).



Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
grundet, ist ein grol3zugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR
2018, 301 Rn. 11 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI).
Ebenso ist zu berlcksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zei-
chen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 — Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 -
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 — OUl; GRUR 2014, 872 Rn. 13
— Gute Laune Drops).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreiben-
den Begriffsinhalt enthalten, der fur die in Frage stehenden Waren oder Dienstleis-
tungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR
2004, 674 Rn. 86 — Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Post-
kantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 — #darferdas? Il). Auch Angaben, die sich
auf Umstande beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittel-
bar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger be-
schreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt
wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschrei-
benden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und
in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der angemel-
deten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 — Pippi-
Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 -
Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 — DeutschlandCard).

Hierfur reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang fur die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder
es sich gar um eine sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner moglichen
Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann
(EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 —



HOT); dies gilt auch fur ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begrif-
fen besteht, die nach diesen Vorgaben fur sich genommen schutzunfahig sind. Der
Charakter einer Sachangabe entfallt bei der Zusammenfligung beschreibender Be-
griffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine
ungewohnliche Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe weg-
fihrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. — CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204
Rn. 16 — DUsseldorfCongress).

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulassig, zu-
nachst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutz-
hindernisses auf einer sich anschlieenden Prifung der Gesamtheit dieser Be-
standteile beruht (vgl. EuUGH GRUR 2004, 943 — SAT.2; GRUR 2006, 229 — BiolD;
BGH, Beschluss vom 10.09.2020, | ZB 13/20 — Lichtmiete).

2. Ausgehend von diesen Grundsatzen verflugt die Anmeldebezeichnung ,Nor-
dic Wood*“ nicht Uber das erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft, weil
die maligeblichen Verkehrskreise dieses Wortzeichen insoweit ohne weiteres ledig-
lich als rein beschreibende Sachangabe auffassen werden, jedoch nicht als einen

Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

a. Angesprochene Verkehrskreise sind heimwerkende Endverbraucher, private, ge-
werbliche oder 6ffentliche Bauherren, baugewerbliche Fach- und Handwerkerkreise

sowie der Fachhandel mit Baumaterialien.

b. Das Wortzeichen ,Nordic Wood" setzt sich — aufgrund des Leerzeichens eindeu-

tig erkennbar — aus den Begriffen ,Nordic“ und ,Wood“ zusammen.

.Nordic“ ist ein englisches Adjektiv und bedeutet nordisch. Da das Substantiv ,north*
zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehort (Langenscheidt, Grundwort-
schatz Englisch, Berlin 2000, Seite 223), das englische Wort ,nordic“ dem deut-

schen Wort ,nordisch® ahnelt und der Begriff ,Nordic Walking“ seit langerem und



auch schon vor dem hier maf3geblichen Anmeldetag, dem 8. September 2008, zum
deutschen Wortschatz gehort und lexikalisch nachweisbar ist (Duden, Deutsches
Universalworterbuch, 6. Auflage 2006, Seite 1215), wird wohl bereits ein nicht zu
vernachlassigender Teil der angesprochenen Endverbraucher den Anglizismus
,2Nordic” mit der Bedeutung ,nordisch“ zum Anmeldezeitpunkt gekannt haben (vgl.
auch Beschluss BPatG vom 21. Dezember 2005, 26 W (pat) 109/05 — Nordic Inline
Skating, laut dem die angemeldete Bezeichnung ,Nordic Inline Skating“ aus allge-
mein verstandlichen Wortern gebildet ist). Jedenfalls kann aber dem am internatio-
nalen Handelsverkehr beteiligten inlandischen Fachverkehr, dessen Verstandnis fur
sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411
Rn. 24 — Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 26 — Bostongurka), un-
terstellt werden, dass er grundsatzlich in der Lage ist, beschreibende Angaben auch
in fremden Sprachen zu erkennen (vgl. BPatG 28 W (pat) 526/15 — SANO;
29 W (pat) 546/16 — Priroda; 26 W (pat) 536/18 — slumberzone; BPatG 28 W (pat)
525/20 — SUMMER walker TIMELESS & CONVENIENT). Hiervon ist insbesondere
bei Markenwdrtern auszugehen, die einer Welthandelssprache angehdren (vgl.
hierzu auch Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz Kommentar, 14. Auflage, § 8
Rn. 226). Da es sich bei der englischen Sprache um eine der bedeutendsten Welt-
handelssprachen handelt, werden jedenfalls die baugewerblichen Fach- und Hand-
werkerkreise sowie der Fachhandel mit Baumaterialien ,Nordic” im Sinne von ,nor-

disch” muhelos verstehen kbnnen.

Der zweite Wortbestandteil ,Wood“ gehort mit der Bedeutung ,Holz* zu dem auch
dem normal informierten Durchschnittsverbraucher gelaufigen Grundwortschatz der
englischen Sprache (Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, Berlin 2000,
Seite 235).

c. Die malgeblichen Verkehrskreise werden daher die Wortkombination ,Nordic
Wood“ ohne gedankliche Zwischenschritte im Sinne von ,nordisches Holz* bzw.

,hordische Holzer" verstehen und bereits zum Anmeldezeitpunkt verstanden haben.
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Die Begriffe ,nordisches Holz"* und ,nordische Holzer* wurden in den vorliegend an-

gesprochenen Verkehrskreisen auch vor dem mafgeblichen Anmeldetag beschrei-

bend verwendet:

So lautet die Uberschrift fiir einen Beitrag auf der Internetplattform Holzku-
rier.com vom 31. Mai 2005 ,Nordische Holzer”. Laut diesem Beitrag finden
,Nordische Holzer bei der Massivholzplattenproduktion in einem bestimmten
Vollholzwerk Einsatz (Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar
2025), wobei im FlieBtext nicht konkretisiert wird, welche Holzsorten und wel-
che Herkunftslander gemeint sind, sondern erst in der Mitte des Beitrags in
einem stichpunktartigen Steckbrief zu dem benannten Vollholzwerk (,Roh-
ware: 76% Fichte und 25% Kiefer aus Russland (Madok) und Skandinavien®).

In Erlauterungen zur DIN 4074, Teil 1 (Ausgabe 1989, Anlage 5 zum gerichtli-
chen Hinweis vom 21. Februar 2025) wird an drei Stellen der Begriff ,nordi-
sches Holz" verwendet, ohne dass die Bedeutung dieses Begriffs konkretisiert
wird: ,Das Verhéltnis zwischen Jahrringbreite und Rohdichte hdngt jedoch
auch vom Wuchsgebiet ab. So kann Gebirgsholz und nordisches Holz trotz
geringer Jahrringbreiten eine relativ niedrige Rohdichte aufweisen.“ (wort-
gleich auf den Seiten 6 [N1/14], 23 [N2/31] und 38 [N3/46] von Anlage 5, Her-
vorhebung erganzt). Auch in nachfolgenden Ausgaben dieser Erlauterungen
zur DIN 4074 findet sich der Begriff ,nordisches Holz".

Der Anbieter fur Blockhauser Dr. Jeschke Gartenshop erlauterte auf seiner
Homepage im August 2008 zur Qualitat der angebotenen Blockhauser Folgen-
des: ,Hochwertige, nordische Hbélzer garantieren eine lange Haltbarkeit.“ (An-
lage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2025, Hervorhebung er-
ganzt). Der Begriff ,nordische Holzer” wird auch in diesem Internetbeitrag nicht

hinsichtlich der Holzsorten und Herkunftslander konkretisiert.
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e Ein weiterer Anbieter von Holzhausern bewarb im April 2004 seine Angebote
in einer als ,Holzhaus-Fibel“ bezeichneten Zusammenstellung von Informatio-
nen mit folgenden beschreibenden Ausfuhrungen: ,Wir von Vérder Holzhaus
verwenden fir |hr Blockhaus nur langsam gewachsenes nordisches Holz.
Dieses hat besonders diinne Jahresringe (Bild 1) und ist somit von bester Qua-
litdt." (Hervorhebung erganzt) — erneut ohne Konkretisierung in Bezug auf
Holzsorten und Herkunftslander (Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom
21. Februar 2025).

e Im Prospekt der Firma Karst Holzhauser aus dem Jahr 2004 heil3t es auf Seite
3 unten: ,Die Blockbohlen aus getrocknetem, nordischem Holz sind gehobelt
und gefast.” (Anlagenkonvolut 8 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar
2025, Hervorhebung erganzt). Auch in diesem Verwendungsfall fehlt eine Kon-

kretisierung in Bezug auf Holzsorten und Herkunftslander.

e Das Unternehmen weka Holzbau GmbH fuhrte auf seiner Homepage im Jahr
2007 ebenfalls ohne weitere Konkretisierung der betreffenden Holzer aus: ,Die
weka Holzbau GmbH ist ein Traditionsunternehmen, das sich auf die Verede-
lung von nordischem Holz spezialisiert hat.” (Anlage 9 zum gerichtlichen Hin-

weis vom 21. Februar 2025, Hervorhebung erganzt).

Dass das Attribut ,nordisch® in Bezug auf Holz zumindest im Handel als beschrei-
bender Hinweis auf bestimmte Herkunftslander verstanden wird, legen auch die bei-
den auf der Homepage des Holzgrolthandlers BEKA-Holzwerk AG abrufbaren In-
formationsblatter ,Informationsdienst Holz — Fichte 1“ (1998) und ,Informations-
dienst Holz — Kiefer 2“ (1998) nahe, in denen ausgefuhrt wird: ,Aus Skandinavien,
Polen und Ruf3land stammendes Kiefernholz wird im Handel als Nordische Kiefer
bezeichnet.” bzw. ,Aus Skandinavien, Polen und Ruf3land stammendes Fichtenholz
wird im Handel als Nordische Fichte bezeichnet.“ (Anlagen 10 und 11 zum gericht-

lichen Hinweis vom 21. Februar 2025, jeweils auf Seite 1).
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Im Lichte der vorstehenden Verwendungsnachweise vermag sich der Senat der im
Amtsverfahren vorgetragenen Auffassung des Beschwerdeflhrers, dass es sich bei
dem Wortzeichen ,Nordic Wood“ mit der Bedeutung ,nordisches Holz* bzw. ,nordi-
sche Holzer* um eine verklarende Fantasiebezeichnung handele, die ein diffuses
Bedeutungsspektrum aufweise und nicht akzeptiert werden wuirde, nicht anzu-

schlielen.

d. Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise in der Be-
zeichnung ,Nordic Wood® im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und
Dienstleistungen allein einen beschreibenden Sachhinweis erkennen und auch be-
reits zum Anmeldezeitpunkt erkannt haben, nicht aber einen betrieblichen Her-

kunftshinweis:

In Bezug auf die in Klasse 19 angemeldeten Waren geht bzw. ging der Verkehr auch
zum hier maldgeblichen Anmeldezeitpunkt davon aus, dass es sich bei den ,Bau-
materialien®, ,Bauten®, ,Fertighausteilen®, ,Dachern®, ,Wand und Dachelementen®
und ,Bauplatten® um solche handelt, die zumindest zu malfdgeblichen Anteilen aus
nordischem Holz gefertigt sind, und es sich bei der Angabe ,Nordic Wood" somit um
eine beschreibende Beschaffenheitsangabe und gegebenenfalls um eine Qualitats-

angabe handelt.

Auch hinsichtlich der ebenfalls in Klasse 19 angemeldeten ,Betonbauteile® werden
jedenfalls die angesprochenen Fachverkehrskreise von einer beschreibenden Be-
schaffenheitsangabe dahingehend ausgehen, dass die mit ,Nordic Wood* bezeich-
neten Betonbauteile fur die Nutzung in einer Holzbetonverbundkonstruktion mit nor-
dischen Holzern bestimmt sind. Der Begriff Holzbetonverbund bezeichnet sowohl
die Bauweise als auch die durch diese Bauweise hergestellten Tragglieder (Holz-
Beton-Verbundtrager), bei denen ein Betontrager und ein Holztrager tUber eine Ver-
bindungsfuge zum Zwecke des Lastabtrags und letztlich zur Erhéhung der Tragfa-
higkeit und Steifigkeit gekoppelt werden (Beitrag zum Stichwort ,Holzbetonverbund®



-13-

in der Internetenzyklopadie wikipedia.org in der zuletzt am 30. Januar 2008 bear-
beiteten Version, Anlage 12 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2025). Im
Hinblick auf sog. Sichtbetonbauteile mit gestalterischer Funktion (vgl. Beitrag zum
Stichwort ,Sichtbeton® in der Internetenzyklopadie wikipedia.org in der zuletzt am
15. August 2008 bearbeiteten Version, Anlage 13 zum gerichtlichen Hinweis vom
21. Februar 2025) liegt zudem ein enger beschreibender Bezug in der Gestalt vor,
dass der mafigebliche Verkehr davon ausgeht, dass das so bezeichnete Sichtbe-
tonbauteil entsprechend der Anmutung von nordischem Holz oder unter Verwen-
dung einer Schalung aus nordischem Holz gestaltet wurden — so dass die Angabe
,Nordic Wood" etwa als Hinweis auf eine Betonoberflache verstanden werden kann,

die eine Holzmaserung mit besonders engen Jahresringen wiedergibt.

Hinsichtlich der in den Klassen 37 und 42 angemeldeten Dienstleistungen verste-
hen die maligeblichen Verkehrskreise das Wortzeichen ,Nordic Wood" dahinge-
hend, dass es sich um solche Baudienstleistungen handelt, die sich auf die Errich-
tung von Gebauden und anderer Gewerke aus bzw. unter Verwendung von nordi-
schem Holz beziehen. ,Nordic Wood* hat als Hinweis auf einen wesentlichen Werk-
stoff, auf den sich die anmeldegegenstandlichen Baudienstleistungen der Klassen
37 und 42 beziehen kdnnen, zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu die-

sen Dienstleistungen.

e. Dem Anmeldezeichen ,Nordic Wood“ fehlen Besonderheiten insbesondere in
syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die hinreichend weit von der Sachangabe
wegfuhren, weil es in Bezug auf die beanspruchte Ware den zuvor dargelegten
sinnvollen Gesamtbegriff bildet. ,Nordic Wood* ist vielmehr ein regelkonformes
Kompositum der englischen Sprache. Entgegen dem Vortrag des Beschwerdefuh-
rers im Anmeldeverfahren ist die Bezeichnung ,Nordic Wood* ein in der englischen
Sprache durchaus ublicher Begriff, der bereits vor dem hier mafl3geblichen Anmel-
detag im englischen Sprachraum beschreibend verwendet wurde; entsprechende
Verwendungsnachweise wurden dem Beschwerdefuhrer als Anlagenkonvolut 15

zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2025 Uberlassen.



-14 -

f. Soweit das Anmeldezeichen ,Nordic Wood*“ offenlasst, welche Holzsorten und
welche Herkunftsregionen konkret bezeichnet werden sollen, vermag dies nichts an
der Schutzunfahigkeit zu andern. Denn unabhangig davon, dass die Bezeichnung
,hordisches Holz“ bzw. ,nordische Holzer* in den maldgeblichen Verkehrskreisen
ohne entsprechende Konkretisierungen verwendet wurde (siehe erneut die Verwen-
dungsnachweise oben), setzt die Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht
voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit
eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschrei-
benden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn ein Zeichenwort
verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder
nur eine der mdglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt
(EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 — DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - 42 —
BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569
Rn. 18 — HOT; GRUR 2013, 522 Rn. 13 — Deutschlands schonste Seiten; BPatG 26
W (pat) 525/20 — GreenClean; BPatG 28 W (pat) 525/20 - SUMMER walker TIMEL-
ESS & CONVENIENT).

g. Damit weist die Wortkombination ,Nordic Wood* fur die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsin-
halt auf bzw. stellt zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Waren

und Dienstleistungen her, so dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehit.

h. Soweit sich der Beschwerdefuhrer im Anmeldeverfahren auf verschiedene ein-
getragene Marken mit den Wortbestandteilen ,Nordic* oder ,Wood" berufen hat, ist
zum einen darauf hinzuweisen, dass fur die Frage der Unterscheidungskraft allein
auf die konkrete Wortzusammensetzung in Verbindung mit den konkret angemel-
deten Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Bei den genannten Eintragungen
handelt es sich jedoch bereits um abweichende Wortkombinationen, die Uberdies
weitestgehend fur andere Waren oder Dienstleistungen geschutzt sind. Zum ande-

ren besteht nach gefestigter Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
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(vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entschei-
dungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 - BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis
44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008,
1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1) und des Bundespatentgerichts (vgl.
z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT; Mar-
kenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) im Hinblick auf Voreintragungen weder eine Bin-
dungs- noch eine Indizwirkung (vgl. auch Strébele/Hacker/Thiering, a.a. O., § 8
Rn. 83 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entschei-
dung uber die Schutzfahigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern vielmehr
eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintra-
gungen nach standiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung

fuhren.

3. Da es dem angemeldeten Wortzeichen ,Nordic Wood*“ an jeglicher Unterschei-
dungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob das Anmeldezeichen dariuber
hinaus gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG flr die fraglichen Waren freihaltebedurftig
ist.

4. Die Beschwerdeflhrerin hat keinen Antrag auf Durchfuhrung einer mundli-

chen Verhandlung gestellt. Eine solche war auch nicht sachdienlich. Deshalb konnte

im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrucklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften Gber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesge-

richtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Lachenmayr-Nikolaou Schmid Poeppel



