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Texforless

.1ex” ist keine Ubliche Abkurzung fur ,Textilien® - unabhangig davon, ob sich ,Tex* am
Anfang oder Ende eines Zeichens befindet.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 73/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 304 63 037
(hier: Loschungsverfahren S 139/05)

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 4. April 2006 insoweit aufgehoben, als die Marke 304 63 037
fur die Waren "Bekleidungssticke, Damen- und Herrenbekleidung,
insbesondere Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen”

geldscht wurde.

Der Loschungsantrag der Antragstellerin wird auch insoweit zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die am 6. November 2004 angemeldete farbige (olivgrin-braun) Wort-/Bildmarke
304 63 037



Texforless

ist am 2. Februar 2005 fir die Waren

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten, Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Kar-
tentaschen Bekleidungsstiicke, Damen- und Herrenbekleidung,
insbesondere Streetweare; Sportbekleidung; Schuhwaren, Da-

men- und Herrenschuhe, Sportschuhe; Kopfbedeckungen
in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 30. Mai 2005 Léschungsantrag wegen des Bestehens
absoluter Schutzhindernisse gestellt. Die Marke sei entgegen 8 8 Abs. 1 Nrn. 1
und 2 MarkenG eingetragen worden. Die englischsprachige Wortfolge sei rein be-
schreibend und bedeute im Deutschen "Textilien billiger zu erhalten". Das Deut-
sche Patent- und Markenamt habe vergleichbare Marken wie "dress for less,
MORE FOR LESS oder mohr or less" nicht eingetragen.

Der Markeninhaber hat dem Ldschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Er héalt

die Wortschopfung fur unterscheidungskraftig und nicht freihaltebedurftig.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke
mit Beschluss vom 4. April 2006 teilweise fur die Waren "Bekleidungssticke, Da-
men- und Herrenbekleidung, insbes. Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckun-
gen" geloscht und den Loschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen. Fir die zu

l6schenden Waren fehle es der Marke sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als



auch zum Zeitpunkt der Entscheidung an der erforderlichen Unterscheidungskratft.
Der Verkehr werde die Marke in der Bedeutung "Textilien fir wenige" verstehen.
Bei der ersten Silbe "Tex" handele es sich um einen verkirzten Hinweis auf Texti-
lien. Hierzu hat sich die Markenabteilung auf zwei Entscheidungen des Bundes-
patentgerichts gestutzt (27 W (pat) 175/99 - alltex und 27 W (pat) 56/98 - Lady
Tex).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, der
die Marke fur hinreichend unterscheidungskréftig halt. Entgegen der Auffassung
der Markenstelle sei der Bestandteil "Tex" kein verkurzter Hinweis auf Textilien,
was sich auch aus einer jingeren Entscheidung des Bundespatentgerichts ergebe
(27 W (pat) 185/02 - clima Tex). In jener Entscheidung habe das Bundespatentge-
richt die Auffassung vertreten, der Wortbestandteil "Tex" sei weder im Deutschen
noch im Englischen als Abklrzung fur "Textilien" bzw. "textiles" ublich. Selbst
wenn der Verkehr der gesamten Marke den assoziativen Inhalt "glnstiger Preis fur
Textilien" entnehmen sollte, sei diese Assoziation weder mittelbar noch unmittel-
bar produktbezogen. Unterscheidungskréftig sei die Marke auch aufgrund ihrer
regelwidrigen Schreibweise, die den Eindruck eines interpretationsbedurftigen
Kunstwortes verstarke. Dies gelte auch in phonetischer Hinsicht, da die Silbe

"Tex" im Sinne von "tax" (= Steuern, Abgaben) verstanden werde.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemal),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
4. April 2006 aufzuheben, soweit die Marke 304 63 037 fur die
Waren "Bekleidungssticke, Damen- und Herrenbekleidung, ins-
besondere Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen" ge-
l6scht wurde, und den Ldschungsantrag auch insoweit zurtickzu-

weisen.



Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenabteilung. Die vom Markeninhaber zitierte
Entscheidung lasse sich auf den vorliegenden Sachverhalt nicht Ubertragen, da

die Silbe "Tex" sich in jenem Verfahren am Wortende befunden habe.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zuldssig und begriindet. Die Eintragung
einer Marke wird auf Antrag (u. a.) geldscht, wenn sie entgegen 8 8 MarkenG ein-
getragen wurde und das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung
uber den Loschungsantrag besteht (8§ 54, 8§ 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Es
Ist nicht feststellbar, dass die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1
und 2 MarkenG bestanden und bestehen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenuber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Nach standiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist die Unterscheidungskraft eines Zeichens (u. a.) zu vernei-
nen, wenn es im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ei-
nen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist (vgl. etwa
BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Das kann auch bei graphisch gestalteten
beschreibenden Angaben der Fall sein (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).
Des weiteren ist zu beachten, dass die Anforderungen an die graphische Gestal-
tung zur Uberwindung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungs-

kraft umso héher anzusetzen sind, je deutlicher der beschreibende Sinngehalt des



Zeichens zutage tritt (vgl. BGH, a. a. O., - antiKALK; BPatG GRUR 1996, 410, 411
- Color COLLECTION). Abzustellen ist bei der Priufung der Eintragungsfahigkeit
immer auf den Gesamteindruck einer Marke (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl., 8 8 Rdn. 15).

Da einem Eintragungsantrag nach 8 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist,
es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Registrierung entgegen-
stinden, trifft die "Beweislast” flur das Vorliegen solcher Hindernisse die Eintra-
gungsbehdrde, im Loschungsverfahren (zusatzlich) die Antragstellerin. Nur die
positive Feststellung derartiger Hindernisse rechtfertigt die Versagung der Eintra-
gung bzw. die Léschung. Bestehen (lediglich) Zweifel an dem Vorliegen von hin-
reichender Unterscheidungskraft zu den maf3geblichen Zeitpunkten, ist zugunsten
des Anmelders/Markeninhabers zu entscheiden (vgl. BPatGE GRUR 2004, 685,
688 - LOTTO).

Ausgehend von diesen Grundséatzen kann der angegriffenen Wort-/Bildmarke das
erforderliche Mindestmal? an Unterscheidungskraft weder fir den Zeitpunkt der
Eintragung im Februar 2005 noch fir den Zeitpunkt der Entscheidung im
Februar 2007 abgesprochen werden. Die Moglichkeit einer herkunftshinweisenden
Individualisierung lasst sich bereits aufgrund des Wortbestandteils "TexForLess" in
Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren nicht ausschlieRen. Es kann
daher dahingestellt bleiben, ob die Marke nicht aufgrund ihrer konkreten graphi-
schen und bildlichen Ausgestaltung unterscheidungskratftig ist. Fur die Waren "Be-
kleidungsstiicke, Damen- und Herrenbekleidung, insbesondere Streetwear, Sport-
bekleidung, Kopfbedeckungen" kann dem Wortbestandteil "TexForLess" in seiner
Gesamtheit kein im Vordergrund des Verstédndnisses stehender beschreibender

Begriffsinhalt entnommen werden.

Der Senat hat bereits erhebliche Zweifel, ob die von den Waren angesprochenen
breiten Verkehrskreise die Marke in der von der Markenabteilung angenommenen

Bedeutung "Textilien fur weniger" verstehen werden. Die Markenabteilung hat dies



u. a. damit begrindet, "Tex" werde vom Verkehr als Abklrzung fur Textilien ver-
standen und sich insoweit auf eine angeblich gefestigte Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts gestitzt. Entgegen den Ausfiihrungen der Markenabteilung gibt
es jedoch keine gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wonach die
Erstsilbe "Tex" die géngige Abkurzung fiur "Textilien" sei. Die Rechtsprechung
hierzu scheint eher uneinheitlich. So hat der Senat in den Verfahren
27 W (pat) 56/98 - Lady Tex und 27 W (pat) 90/97 - Papertex zwar u. a. ausge-
fuhrt, es konne nicht zweifelhaft sein, dass "Tex" als Kurzhinweis auf "Textilien,
textil" verstanden werde. Zutreffend hat der Markeninhaber in seiner Beschwerde-
begrindung jedoch darauf hingewiesen, dass der Senat in einer jungeren Ent-
scheidung (27 W (pat) 185/02 - Klimatex) ausdrtcklich festgestellt hat:

"Tex" ist keine Ubliche beschreibende Abklrzung fur "Textilien".

Dass die Silbe "Tex" bei der streitgegenstandlichen Marke des Verfahrens
27 W (pat) 185/02 - Klimatex am Ende verwendet wurde, ist entgegen der Auffas-
sung der Antragstellerin nicht entscheidungserheblich. Fur die Beurteilung der
Frage, ob und wie die Verkehrskreise die Silbe "tex" verstehen, kommt es nicht
darauf an, ob sich diese Silbe am Anfang oder am Ende einer Marke befindet. Ab-
gesehen davon hat der Senat die Marken "Lady Tex" und "Papertex” jeweils fur
eintragungsfahig angesehen. Bei der Beurteilung der Marke "Lady Tex" wurde

ausdrucklich auf den Gesamtbegriff abgestellt.

Letztlich kann es aber dahingestellt bleiben, ob der Verkehr die erste Silbe "Tex"
als Abkurzung fur "Textilien" versteht, da es fur die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft nicht auf den Sinngehalt der Einzelworter, sondern auf die Marken ihrer
Gesamtheit ankommt. Dies gilt auch in Bezug auf den am Ende der Marke befind-
lichen Bestandteil "Less", der nur aufgrund einer analysierenden Betrachtung den
von der Markenabteilung zugewiesenen Sinn ("weniger") ergibt. Eine derart analy-
sierende Betrachtungsweise ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft je-
doch zu vermeiden (Strébele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 54, 55).



Ausgehend von dem Grundsatz, dass bei der Prifung der Eintragungsfahigkeit
immer auf den Gesamteindruck einer Marke abzustellen ist (Strobele/Hacker,
a. a. 0., 8 8 Rdn. 15), kann der angegriffenen Marke das erforderliche Mindest-
malfd an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Fir jene Verkehrs-
kreise, die die Silbe "Tex" als Abklrzung fur Textilien verstehen, enthalt die Marke
in ihrer Gesamtheit einen so auch beabsichtigten Bezug zu den beanspruchten
Waren, der aber - nach Art einer suggestiv sprechenden Marke - undeutlich bleibt
und nicht als schutzhindernd und beschreibend eingestuft werden kann (BPatG
GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHONSTES LACHELN). Es kommt
nicht ohne weiteres zum Ausdruck, in welcher Hinsicht die beanspruchten Waren
oder damit in engem Zusammenhang stehende Umstande beschrieben werden
sollten. Die Bezeichnung bleibt vielmehr unspezifisch und verschwommen, so
dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen als be-
trieblichen Herkunftshinweis auffasst. Sofern die angesprochenen Verkehrskreise
"Tex" nicht als Abkirzung fur "Textilien" erkennen, haben sie ohnehin keinen An-

lass, der angemeldeten Marke die erforderliche Herkunftsfunktion abzusprechen.

2. Die angemeldete Bezeichnung unterliegt auch nicht dem Ausschlussgrund
des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind solche Marken dem
Registerschutz nicht zuganglich, welche ausschlie3lich aus Angaben bestehen,
die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung
oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren dienen kdnnen. Da die Be-
zeichnung "TexForLess" keine Angabe ist, die deutlich und unmissverstandlich ein
Merkmal der beschwerdegegenstandlichen Bekleidungsstiicke beschreibt, liegt
das Schutzhindernis des Freihaltungsbedirfnisses gemald 88 Abs.2 Nr. 2
MarkenG nicht vor. Dagegen spricht auch nicht die vom Markeninhaber im Amts-
verfahren selbst vorgelegte Suchliste aus Google. Im Amtsverfahren hat der Mar-
keninhaber unwiderlegt darauf hingewiesen, dass die Trefferliste nur auf Angebote

seines Lizenznehmers und auf Angebote der Antragstellerin verweise.



Die Auferlegung von Kosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften



