BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/07 Verkiindet am
10. Dezember 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 68 321.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mundlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzen-

den Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

BPatG 154
08.05



beschlossen:
Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 16 vom

1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 werden aufgehoben,

soweit die Anmeldung zuriickgewiesen wurde.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Dezember 2004 die Wort-/Bild-

marke

fur folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art, insbesondere Tonbander,
Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bénder, Audio-
und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Video-
filme sowie Audio- und Videobander, Disketten, CD-ROMs, Digital
Versatile Discs (DVDs), samtliche vorstehenden Waren in be-
spielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Uber-

lange und/oder UbergroRe; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung



und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechen-
maschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Computer-

Software;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, BU-
cher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate);

Klasse 41:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung;
Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Te-
letext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veroffentli-
chung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere
Zeitschriften, Zeitungen, Buchern, Katalogen und Prospekten; Er-
ziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitaten.

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch Beschliisse vom 1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 teil-
weise fur folgende Waren gemald 8 37 Abs. 1 und 5, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar-

kenG zurlckgewiesen:

CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs
(DVDs), samtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbe-
spielter Form, ausgenommen Versionen in Uberlange und/oder

UbergroRe.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass "Maxi" die lexikalisch nachweisbare
Kurzbezeichnung fur "Maxisingle" oder "Maxi-CD" sei. Dartiber hinaus wirden Be-
griffe wie "Maxi-CD" oder "DVD-Video Single/Maxi" gegenwartig zur Beschreibung

eines Formats in der Werbung verwendet. Somit werde der angesprochene Ver-



kehr in der Kurzbezeichnung "Maxi" in Verbindung mit Medientragern einen be-
schreibenden werbetblichen Hinweis auf ein Format, nicht aber einen Herkunfts-
hinweis erblicken. Die konkrete Schriftgestaltung kdnne dem Zeichen ebenso kei-
ne Unterscheidungskraft verleinen, denn Schriftformen seien h&ufig verwendete
Gestaltungsmittel und wirden von den Verbrauchern nicht als charakteristisches
Merkmal angesehen. Der Schutz werde auch nicht durch den Ausnahmevermerk
"ausgenommen Versionen in Uberlange und/oder UbergroRe" begriindet, da er
dem Verkehr nicht bekannt sei und nicht umfassend die Bedeutung des Begriffs
"Maxi" treffe. Selbst wenn sich der Verkehr auf Grund der gleichnamigen Zeit-
schrift an das Zeichen gewdhnt habe, so kbénne seine Bekanntheit nur im Rahmen

eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens bericksichtigt werden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den versagenden Teil der Beschliisse vom 1. November 2005 so-
wie vom 25. Juni 2007 aufzuheben.

Die Beschwerdefuhrerin hat hierzu ausgeftihrt, dem angemeldeten Zeichen fehle
auf Grund des in das Warenverzeichnis aufgenommenen Ausnahmevermerks
nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemafR 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Durch seine konkrete Formulierung werde exakt definiert, dass die jeweiligen Ma-
xi-Gattungen nicht zum Warenverzeichnis gehorten. Insofern kénne der Begriff
"Maxi" in keinem Fall zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der gegen-
standlichen Waren dienen. Ferner wirden ublicherweise durch die Prasentation
der Waren und die jeweilige Aufmachung der Tragermedien die verschiedenen
Formate und Warenarten unterschieden. Auch weise das angemeldete Zeichen
auf Grund seiner konkreten Gestaltung die notwendige Unterscheidungskraft auf.
SchlieB3lich verhindere der Ausnahmevermerk eine Benutzung des Zeichens in

Verbindung mit den Waren, fur die ein Freihaltungsbeduirfnis bestehen konnte.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mindlichen Verhand-

lung und den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist gemal 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassig und in der Sache
begrindet.

1. Der Senat sieht von einer Zurlckverweisung der Sache an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt gemaf § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Die Waren "CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile
Discs (DVDs), samtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter
Form, ausgenommen Versionen in Uberlange und/oder UbergroRe”, fir die
das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurtickgewiesen hat,
wurden nicht einzeln angemeldet. Vielmehr sind sie ausweislich der Voranstel-
lung des Wortes "insbesondere” Teil der beispielhaften Aufzahlung verschie-
dener, vom beanspruchten Oberbegriff "Ton-, Bild- sowie Datentrager aller
Art" umfassten Waren. Unterfallt eine spezielle Ware einem im Verzeichnis
enthaltenen Oberbegriff, so ist die Unterscheidungskraft zwar (auch) auf diese
spezielle Ware bezogen zu prufen. Sofern sie fur diese Ware fehlt, ist die An-
meldung jedoch bezuglich des weiten Oberbegriffs zuriickzuweisen (vgl. BGH
Mitt. 2004, 225, Rdnr. 14 - Kaseform). Demzufolge hatte die Anmeldung fur
"Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art, insbesondere Tonbéander, Kassetten,
CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bander, Audio- und Videoplatten, Au-
dio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videoban-
der, Disketten, CD-ROMSs, Digital Versatile Discs (DVDs), samtliche vorste-
henden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen

in Uberlange und/oder UbergroRe" zuriickgewiesen werden miissen. Trotz



dieses wesentlichen Verfahrensmangels entscheidet der Senat jedoch aus

Griunden der Verfahrensokonomie in der Sache selbst.

Das angemeldete Zeichen weist die notwendige Unterscheidungskraft auf und
unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke inne-
wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens
gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden Die Beurtei-
lung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der ange-
sprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr., vgl. u. a. EUGH GRUR
2008, 608 ff., Rdnr.66, 67 -EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229,
Rdnr. 27 ff. - BiolD). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann,
wenn es sich um eine fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebrduchliches Wort der
deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom
angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR
2003, 1050 - Cityservice). Umgekehrt kann sich ein eigenstandiger betriebli-
cher Herkunftshinweis aus einer besonderen bildlichen oder graphischen Aus-
gestaltung nicht unterscheidungskraftiger Wortbestandteile ergeben, die eine
den schutzunfahigen Charakter aufhebende, kennzeichnungskraftige Verfrem-
dung im Gesamteindruck des Zeichens bewirkt (vgl. BGH GRUR 2001, 1153
- antiKALK; Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8 8 Rdnr. 99). Dies ist

vorliegend der Fall.

Das Wort "Maxi" ist sowohl ein weiblicher als auch ein mannlicher Vorname
und kann fur die beanspruchen Waren als Themenangabe zu einer Person

namens Maxi in Frage kommen. Da Namen jedoch grundséatzlich schutzfahig



sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, der in
Bezug auf seine Symbolbedeutung oder sonstige Eigenschaften die bean-
spruchten Waren eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthalt, sieht
der Senat hier kein Schutzhindernis. Des weiteren ist Maxi im Bereich der hier
einschlagigen Waren die Abkirzung fur Maxisingle oder Maxi-CD (vgl. Duden,
Deutsches Universalwoérterbuch, 6. Auflage 2006, Seite 1125). Zu letztge-
nannten gehéren zum einen Audio-Compact-Discs in normaler Grofe, die
aber mit nur etwa ein bis funf Stiicken bespielt sind. Als Maxisingle oder Maxi-
Single werden zum anderen Vinyl-Singles mit dem Durchmesser einer her-
kommlichen Langspielplatte bezeichnet, die die Langversion eines bekannten
Hits in besserer Qualitat enthalten (vgl. "Wikipedia", Suchbegriffe "Compact
Disc Digital Audio” und "Single"). Daran anlehnend wird mit dem Gesamtbe-
griff "DVD-Video Maxi" beispielsweise zum Ausdruck gebracht, dass sich auf
der DVD eine bestimmte Anzahl von Sticken - meist Musikvideos - befindet
(vgl. "Google-Trefferliste”, Suchbegriff "DVD-Video Maxi"). Daruber hinaus fin-
det sich das Wort "Maxi" in Kombination mit verschiedenen Angaben zu Vi-
deoformaten, um auf die damit verbundene langere Spieldauer des Films
hinzuweisen (vgl. "Google-Trefferliste”, Suchbegriffe "Maxi VCD" und "Maxi
SVCD"). Ansonsten wird das angemeldete Zeichen in Verbindung mit weiteren
Angaben zur Verdeutlichung der vergrof3erten Kapazitat eines Speichermedi-

ums verwendet.

Unabhé&ngig davon, ob das Wort "Maxi" in Alleinstellung vom Verkehr als Hin-
weis auf bestimmte Eigenschaften bespielter oder unbespielter Ton-, Bild- und
Datentrager aufgefasst wird, ist festzustellen, dass sich das angemeldete Zei-
chen auf Grund seines bildlichen Gesamteindrucks als Sach- und insbeson-
dere Formatangabe nicht eignet. Technische Hinweise sind nuchtern und
sachlich gestaltet, um sofort als solche erkannt und verstanden zu werden. Im
Gegensatz dazu stehen die runden, geschwungenen und teilweise unterbro-
chenen Buchstaben des beanspruchten Zeichens, die an Schreibschrift erin-

nern und ihm eine individuelle Note verleihen. Es erweckt damit den Eindruck



eines Eigennamens und nicht einer GroRenbezeichnung. Diese Art der Dar-
stellung findet sich ausweislich der ermittelten Belege nicht auf dem be-
schwerdegegenstandlichen Gebiet der Ton-, Bild- und Datentrager. Die gra-
phische Ausgestaltung fuhrt somit von der Interpretation des angemeldeten
Zeichens als beschreibende Angabe im Allgemeinen und als Formatangabe
im Besonderen weg. Einem Namen kommt jedoch, sofern er wie hier keinen
Sachbezug zu den beanspruchten Waren aufweist, grundsatzlich die not-
wendige Hinweisfunktion zu (vgl. EUGH GRUR 2004, 946 - Nichols). Demzu-
folge kann dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft, die sich auf

die konkrete bildliche Darstellung beschrankt, nicht abgesprochen werden.

Das angemeldete Zeichen ist dariiber hinaus keine unmittelbar beschreibende
freihaltungsbedurftige Angabe gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlos-
sen, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Be-
zeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sons-
tiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen
konnen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fur eine bessere Welt; EUuGH
GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben missen im
Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfigung belassen werden
(vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Die graphische Ausgestaltung lasst es als fern liegend erscheinen, dass ge-
genwartig oder in Zukunft Mitbewerber das konkret beanspruchte Zeichen als
Sachhinweis in Verbindung mit den beschwerdegegenstandlichen Waren be-
notigen. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist ein Freihaltungsbedurfnis zu
verneinen, so dass der Eintragung auch nicht die Bestimmung des § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegensteht.



4. Weitere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist
eine Tauschungsgefahr geman § 8 Abs. 2 Nr. 4i. V. m. 8§ 37 Abs. 3 MarkenG
nicht zu befurchten, da das angemeldete Zeichen nicht als Sachangabe ver-
standen wird. Auf die Zulassigkeit des Zusatzes "ausgenommen Versionen in

Uberlange und/oder UbergréRe" kommt es somit nicht an.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Grabrucker Fink Dr. Kortbein

Hu



