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Neue Post

Die grafische Ausgestaltung einer Marke fuhrt umso eher zur Schutzfahigkeit, je komplexer
die Grafik ist, auch wenn die einzelnen grafischen Elemente, jeweils fir sich genommen
werbeublich sind.



27 W (pat) 32/09 Verkundet am
21. Juni 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 305 46 412
(hier: Loschungsverfahren S 127/06 L3)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 21.Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefiihrerin hat am 15. Mai 2006 die teilweise Léschung der am
3. August 2005 angemeldeten und seit 21. Oktober 2005 im Register flr zahlrei-
che Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 7 bis 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
28, 34, 35, 38, 39, 41 bis 44 in den Farben weil3, rot, griin und gelb eingetragenen

Bildmarke




fur folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Klasse 09:

Brillen; Brillenetuis; Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art (ausge-
nommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbander, Kasset-
ten, Compactdiscs (ROM, Festspeicher, Ton, Bild); Video-Discs,
Schallplatten, DAT-Bénder, Audio- und Videoplatten, Audio- und
Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Video-
bander, Disketten, CD-Roms, Digital Versatile Discs (DVDSs),
samtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter
Form; Computerhard- und -software; Datenverarbeitungsgerate
und Computer; Computerperipheriegerate; Datenerfassungs-, Da-
teneingabe-, Datenausgabe-, Datentbermittlungs- und Datenspei-
chergerate sowie Eingabebildschirme, Monitore, Grafikkarten,
Filecards, Interfacekarten, Schnittstellengerate, Festplatten, Mas-
senspeicher, Computer-Tastaturen, Mause, Touchpads, optische
Lesegerate, Barcodeleser, Schriftenleser, Scanner, Drucker, Plot-
ter, Platten-, Band- und Diskettenlaufwerke, Netzgerate, Modems;
Computerbetriebsprogramme; Computerprogramme; mit und ohne
Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art;
magnetische Aufzeichnungstrager, insbesondere Magnetbander,
Magnetscheiben, Magnetplatten und Magnetkarten; elektronische
Apparate und Instrumente zur Verarbeitung, Aufzeichnung, Spei-
cherung, Ubertragung, zum Empfang, zur Uberwachung oder zum
Ausdrucken von Daten; Kodier- und Dekodierapparate und -instru-
mente; Chips (integrierte Schaltkreise); codierte Identifikationskar-
ten; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton, Bild und Daten aller Art; optische Platten (Datenverarbei-
tung); Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); Tele-
kommunikationsgeréte, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Ver-

kaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; wis-



senschaftliche Apparate und Instrumente; Schifffahrtsapparate
und -instrumente, Vermessungsapparate und -instrumente, Film-
apparate und -instrumente; Computerspiele und Videospiele, die
Uber Computernetze und weltweite Kommunikationsnetze zugang-
lich sind und heruntergeladen werden kdnnen; Folienschweil3gera-
te (elektrisch)

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, insbe-
sondere Servietten, Taschentlcher, Toilettenpapier, Haushaltspa-
pier, Papierhandtticher (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckerei-
erzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bichern, Ka-
taloge und Prospekte; Buchbinderartikel; Photographien, Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Schreibwaren;
Plakate; Abziehbilder; Sammelkarten; Klebstoffe fur Papier- und
Schreibwaren oder fir Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen und Biroartikel (ausgenommen Mdbel);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthal-

ten; Drucklettern, Druckstocke

Klasse 28:
Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Gymnastikgeréate (soweit

in Klasse 28 enthalten), Christbaumschmuck

Klasse 35:

Meinungsforschung; Verteilung von Waren (insbesondere Flug-
blattern, Prospekten, Drucksachen und Warenproben) zu Werbe-
zwecken; Werbemittlung; Werbung, insbesondere Rundfunk-,
Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbe-
vermarktung, namlich Werbung, Public Relations und Marketing

mit dem Ziel der Vermarktung, insbesondere in vorbenannten Me-



dien und Uber vorbenannte Medien; Werbefilmvermietung; (telefo-
nische) Bestellannahme fur Teleshopping-Angeboten; Geschafts-
fuhrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten; Systematisie-
rung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Werbeforschung

Klasse 39:

Reisebegleitung; Beratung beziglich Reisen, namlich hinsichtlich
Reisezielen, Unterkinfte und Transportmittel und Buchung von
Reisen (soweit in Klasse 39 enthalten), Vermittlung von Verkehrs-
dienstleistungen, namlich Vermittlung von Reisetransportmitteln
wie Kraftfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und Schienenbahnen und
Reisen, insbesondere von Geschéfts- und Freizeitreisen; Reser-
vierungsdienste (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere bei
Geschafts- und Freizeitreisen; Reservierungs- und Buchungs-
dienste (soweit in Klasse 39 enthalten) im Bereich der Touristik
und der Geschéftsreise; Beforderung von Personen und Glitern,
insbesondere mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und
Flugzeugen; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen

Postdienstleistungen

Klasse 41:

Bereitstellung von Informationen tber Computerspiele, Videospie-
le und verwandte Produkte im Internet; Unterhaltung, insbesonde-
re Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Unterhaltung tber
das Internet; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-,
Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermie-
tung; Verdffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnis-
sen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Blchern, Katalogen
und Prospekten; Ausbildung, Erziehung und Unterricht, insbeson-

dere in Bezug auf Gesundheits- und Schonheitspflege; Durchfih-



rung von Trainings-, Fitness- und Sportprogrammen, insbesonde-
re Korpertraining, Entspannungstraining, Gymnastik- und Tanzun-
terricht; sportliche und kulturelle Aktivitdten; Durchfihrung von
Vortragen, Kursen und Seminaren, insbesondere bezlglich Kor-
pertraining, Entspannungstraining und Ernahrungsfragen; Durch-
fuhrung von Uber Computernetze und weltweite Kommunikations-
netze zuganglichen Spielen einschliel3lich Durchfiihrung von Com-
puterspielen und Videospielen; online angebotene Spieldienstleis-
tungen (von einem Computernetzwerk) einschlie3lich Computer-
spielen und Videospielen, die Uber Computernetze und weltweite
Kommunikationsnetze zuganglich sind bzw. gespielt werden kon-
nen (soweit in Klasse 41 enthalten); Durchfiihrung von Unterhal-
tungsveranstaltungen, Liveevents, Schulungsveranstaltungen, Bil-
dungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstal-
tungen, Veranstaltung von Wettbewerben im Internet (soweit in
Klasse 41 enthalten); Durchfiihrung von Wettbewerben (soweit in

Klasse 41 enthalten); Durchfiihrung von Spielen im Internet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenabteilung 3.4
vom 11. Juni 2007 den Antrag mit der Begrindung zuriickgewiesen, die Marke sei
ungeachtet eines moglichen beschreibenden Begriffsinhalts der in ihr enthaltenen
Wortfolge, der ohnehin nur bei einem Teil der beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen in Betracht kommen konne, jedenfalls aufgrund ihrer Grafik bei ihrer
Eintragung schutzfahig gewesen, da diese eine hinreichende pragnante Eigenart

aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie héalt
die angegriffene Marke fur nicht schutzfahig, weil die Wortfolge fir die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und die Grafik allein fir
eine Schutzfahigkeit nicht ausreiche, denn letztere unterscheide sich nicht von den

zahlreichen, von ihr im Einzelnen benannten angemeldeten Bildmarken mit



schutzunfahigen Wortbestandteilen, bei denen ebenfalls eine Schutzfahigkeit al-
lein aufgrund ihrer mit derjenigen der hier angegriffenen Marke vergleichbaren

Grafik verneint worden sei.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 11. Juni 2007 aufzu-
heben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie héalt bereits eine beschreibende Bedeutung der Wortbestandteile der angegrif-
fenen Marke fir die angegriffenen Waren und Dienstleistungen fir nicht gegeben
und erachtet die Grafik im Ubrigen fir (ebenfalls) schutzbegriindend, weil sie sich
sogar von den eingetragenen Marken mit dem Bestandteil ,Post‘, die aufgrund
ihrer deutlich geringeren Grafik fur schutzfahig erachtet worden seien, erheblich

absetze.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

A. Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung
hat zu Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschliel3t, den
Antrag der Beschwerdefihrerin auf Loschung der angegriffenen Marke nach
88 54,50 Abs. 1i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen.



1. Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, dass die angemeldete Be-
zeichnung bei ihrer Eintragung nicht nach 8 37 Abs. 1 i.V.m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausge-
schlossen war, sondern ungeachtet eines moglichen beschreibenden Begriffsin-
halts ihrer Wortbestandteile, die auf sich beruhen kénnen, zumindest aufgrund

ihrer Grafik zu Recht eingetragen worden war.

a) Nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs, welche nach
Art. 234 EGV, Art. 101 GG fur alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen
bindend ist, da die Regelung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des
Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI.
Nr. L 40 vom 11.02.1989) zuriickgeht und die Auslegung der europarechtlichen
Normen dem Européischen Gerichtshof als insoweit allein zustadndigem gesetzli-
chen Richter vorbehalten ist, ist fur die Beurteilung, ob einer angemeldeten Be-
zeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer
Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentitat der
durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, in-
dem sie es ihnen ermoglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder
Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EUGH WRP 2002, 924,
927 [Rz. 30] — Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2;
GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BiolD). Unter Berlcksichtigung des Allgemeinin-
teresses an der nicht ungerechtfertigten Einschrankung der Verfuigbarkeit der an-
gemeldeten Kennzeichnung fur die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entspre-
chende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EUGH GRUR 2004, 943, 944
[Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Be-
zeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleis-
tungen, fur die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen (vgl. EUGH GRUR 2003,
604, 607 [Rz. 46] — Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] — SAT.2) Abnehmer

als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese



Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterschei-
den (vgl. EUGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] — Philips/Remington; MarkenR
2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das

Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies war bei der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung bei ihrer Eintra-
gung der Fall, weil sie ungeachtet eines mdglichen beschreibenden Begriffsinhalts
ihrer Wortbestandteile jedenfalls schon deshalb schutzfahig war, weil sich die gra-
fischen Elemente, die in ihrer ganz konkreten Ausgestaltung nicht werbetblich
sind, bereits einen Schutz der angemeldeten Kennzeichnung begrindeten (vgl.
BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

c) Zwar gilt der Grundsatz, dass an die Grafik umso starkere Anforderungen zu
stellen sind, je beschreibender die Wortbestandteile eines Bildzeichens sind.
Selbst wenn hier aber zugunsten der Antragstellerin von einem - allerdings nicht
ohne Weiteres ersichtlichen - glatt beschreibenden Begriffsinhalt der Wortbestand-
teile ausgegangen wiirde, so dass an die Grafik die strengsten Anforderungen zu
stellen waren, ist wegen der Komplexitat der konkreten Gesamtgestaltung eine

Schutzfahigkeit der Marke zu bejahen.

Zwar mdgen die einzelnen Gestaltungsmittel, aus denen die vorliegend zu beurtei-
lende Bildmarke zusammengesetzt ist - insbesondere die Inverswiedergabe der
Wortbestandteile (d. h. in Form von weif3en Buchstaben auf dunklem farbigen Hin-
tergrund) und die Schreibweise der Buchstaben, welche Ublichen Schreibtypen
entspricht - je fir sich genommen noch als werbetblich anzusehen sein. Bei der
Beurteilung der Schutzfahigkeit einer Marke ist aber nicht in einer analysierenden
Betrachtung allein auf die fur sich genommen schutzunfahigen Bestandteile abzu-
stellen, vielmehr ist der Beurteilung der Schutzfahigkeit im Rahmen einer Einzel-
fallbetrachtung die ganz konkrete Gesamtgestaltung zugrunde zu legen; nur so-
fern diese selbst ebenfalls als werbetblich anzusehen ist, kommt eine Schutzver-

sagung in Betracht. Dabei ist auch die Komplexitat der Gestaltung ein Indiz fur die
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Schutzfahigkeit, denn je hoher diese ausféllt, umso eher wird der Verkehr geneigt
sein, in der grafischen Wiedergabe der Gesamtmarke nicht nur den beschreiben-
den Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis
aufzufassen. Eine solche Komplexitat kann vorliegend aber nicht verneint werden.
So werden die Wortbestandteile nicht nur auf zwei Zeilen aufgeteilt, sondern auch
die jeweiligen Hintergrinde verschiedenfarbig gehalten. Hinzu tritt die zuséatzliche
Umrahmung der Gesamtmarke durch ein mit dickem gelbem Strich gehaltenes
Quadrat. Schlief3lich kann auch fur die Farbzusammenstellung von weil3, rot, griin
und gelb eine Werbetblichkeit nicht festgestellt werden; in der Verbindung von
vier Farben unterscheidet sich im Ubrigen auch die angegriffene Marke von den
von der Antragstellerin genannten zuriickgewiesenen Bildmarken, welche in aller
Regel nur eine geringere Zahl an Farben - haufig nur zwei, héchstens drei - ent-
hielten. Die ganz konkrete Zusammenstellung verschiedenster Gestaltungsmittel
auch wenn sie fur sich genommen werbetblich sein mégen, gentigten damit noch,
um eine Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke im Eintragungszeitpunkt selbst
dann noch zu begrinden, wenn ein beschreibender Begriffsinhalt ihrer Wortbe-
standteile unterstellt wird. Damit scheidet aber entgegen der Auffassung der An-
tragstellerin ein Loschungsgrund nach 8 50 Abs. 1 i.V.m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG schon infolge der Grafik der angegriffenen Marke aus.

2. Da die Markenabteilung somit zu Recht den Léschungsantrag der Beschwerde-
fuhrerin zuriickgewiesen hatte, war deren hiergegen gerichteten Beschwerde der

Erfolg zu versagen.

B. Da Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden nach 8 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
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zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen auf3ergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht Kruppa Schwarz

Ko



