BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 25 655.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richte-
rin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

BPatG 152
10.99



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

star

ist am 2. April 2000 fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Photographien;

Klasse 35:
Werbung;

Klasse 41:
Erziehung, Unterhaltung, Herausgabe und Verdffentlichung von Zeitungen und

Zeitschriften, insbesondere der tirkischen Tageszeitung star

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 15. Januar 2001 wegen fehlender Unterschei-
dungskraft zuriickgewiesen. Der Verkehr verstehe das Wort ,star® in Verbindung
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf ein
Produkt oder eine Dienstleistung von hoher Qualitdt. Als reiner Werbeaussage
entnehme das angesprochene Publikum dem Zeichen keinen Hinweis auf ein be-

stimmtes Unternehmen.



Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Auffassung ist der Begriff
.star® in Alleinstellung fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht
beschreibend. Bereits in einem friheren Verfahren habe das Gericht festgestellt,
dass sich dem Wort ,STAR" ohne erlauternde Zusatze kein eindeutiger Aussage-
gehalt zuordnen lasse. Fur die Annahme, dass der Verkehr die Marke als Hinweis
auf Druckereierzeugnisse oder Werbedienstleistungen von herausragender Qua-
litat erfasse, fehlten jegliche Anhaltspunkte. Zu berilicksichtigen seien auf3erdem
die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks ,star. Es kdnne sich bei ,star* um
das englische Wort fur ,Stern“, eine Vogelart, die Bezeichnung fur eine berihmte
Personlichkeit und die Kennzeichnung einer besonderen Leistung handein. In An-
betracht dieser Mehrdeutigkeit sei das angemeldete Zeichen daher auch nicht ge-
eignet die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrem Inhalt nach zu be-
schreiben. Das Wort ,star“ in der Einzahl werde insbesondere nicht als themati-
scher Hinweis auf berihmte Film-, Sport- oder Theaterstars verstanden, denn es
sei unublich, dass sich eine Zeitschrift oder Tageszeitung ausschlie3lich mit einem
einzigen Star befasse. Mangels eines eindeutigen Sinngehalts bestehe an dem
angemeldeten Zeichen auch kein Freihaltebedirfnis. Bei den vom Gericht im
Wege der Internet-Recherche ermittelten Verwendungen des Begriffs ,star” in der
turkischen Sprache handele es sich um markenméaRige Benutzungen durch

Schwesterfirmen der Anmelderin.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren

und Dienstleistungen eingeschrankt auf

.Druckereierzeugnisse in turkischer Sprache; Herausgabe und Veroéffentlichung
von turkischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere einer turkisch-

sprachigen Tageszeitung.”

Im anschlieBenden schriftichen Verfahren hat die Anmelderin erklart, dass sie

diese Einschrankung lediglich hilfsweise geltend machen méchte.



Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des
angemeldeten Zeichens stehen die Schutzhindernisse des 8§ 8 Abs 2 Nr 2 und
Nr 1, 8 37 Abs 1 MarkenG entgegen.

1. Bei der Prifung der Schutzfahigkeit ist das in der mundlichen Verhandlung ein-
geschrankte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu Grunde zu legen. Die
Anmelderin hat die Einschréankung ohne Vorbehalt erklart. Eine solche einschran-
kende Anderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist jederzeit mog-
lich und hat zur Folge, dass das geanderte Verzeichnis Grundlage des Verfahrens
wird (vgl BGH GRUR 2002, 884 — B-2 alloy). Hingegen gilt dies nicht fiir nachtrag-
liche Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, weil solche
Erweiterungen mit dem Grundsatz der Bestimmtheit der Anmeldung und der Malf3-
geblichkeit des Anmeldetags fir die Schutzrechtsdauer und das Prioritatsrecht
nicht vereinbar sind (vgl BGH GRUR 1988, 377 — Apropos Film). Die von der An-
melderin schriftsatzlich beantragte Erweiterung auf das urspringliche Verzeichnis

ist daher unzulassig.

2. Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbeson-
dere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen kénnen. Nach
dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung

des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine



solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl. BGH GRUR
2002, 64 — INDIVIDUELLE — mwN). Dies ist hier der Fall.

2.1. Das englische Wort ,star* bedeutet soviel wie ,Stern®, ist aber im deutschen
Sprachgebrauch vor allem im Ubertragenen Sinn zur Bezeichnung einer beriihm-
ten Personlichkeit in der Film-, Theater- oder Medienwelt gebrauchlich (vgl zB Du-
den, Deutsches Universalwdrterbuch, 4. Aufl 2001, S 1506). Auch in der turki-
schen Sprache wird das Wort in dieser Bedeutung verwendet (vgl
www.zargan.com). Auf die Frage inwieweit der Begriff dariiber hinaus in Kombina-
tion mit anderen Bestandteilen von der Anmelderin markenmafR3ig benutzt wird,

kommt es fur die Prufung der absoluten Schutzhindernisse daher nicht an.

2.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren erschopft sich das Zeichen
.star® in dem beschreibenden Hinweis, dass sich diese Druckereierzeugnisse mit
dem Thema ,Star” im Sinne einer Berichterstattung Uber erfolgreiche und be-
ruhmte Personlichkeiten befassen. Die anderen Bedeutungen des Wortes ,star”
konnen aul3er Betracht bleiben, weil es fur die Annahme einer beschreibenden
Angabe ausreicht, dass eine der moglichen Bedeutungen ein Merkmal der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt (vgl EuG GRUR Int 2002, 751
- CARCARD). Die Schutzfahigkeit lasst sich auch nicht damit begriinden, dass bei
einer Berichterstattung Uber verschiedene Personlichkeiten die Bezeichnung
.Stars” in der Mehrzahl die grammatikalisch korrekte ware. Denn im Bereich der
Druckereierzeugnisse, insbesondere der Publikumszeitschriften, ist es Ublich, in-
haltsbeschreibende Begriffe in der Einzahl zu verwenden, zB Auto & Reise, Motor-
rad, Colorfoto, Chip, Girl. Dementsprechend findet auch der Begriff ,star* in der
Einzahl als Bestandteil von Zeitschriftentiteln Verwendung, zB Star-Revue, super-
star, Star-Alphabet.

Die von der Anmelderin angefuhrte Entscheidung des Senats, wonach der Begriff
.Star* ua fur elektronische Gerate, Computerhard- und -software sowie Dienst-
leistungen im Bereich der Telekommunikation und der Ausbildung und Erziehung

als schutzfahig angesehen wurde, fuhrt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. In



dem genannten Verfahren hat der Senat namlich gleichzeitig der Bezeichnung
.otar® fur die Waren ,Videofilme, bespielte Videokassetten, Magnetaufzeich-
nungstrager, CD’s" einen beschreibenden Aussagegehalt in dem Sinne zugeord-
net, dass es sich insoweit um einen Sachhinweis auf den thematischen Inhalt bzw
auf von Stars eingespielte Aufnahmen handele, was der Beurteilung des Sinnge-
halts im vorliegenden Verfahren entspricht (vgl BPatG 29 W (pat) 197/00 - STAR).
Das angemeldete Zeichen ist auch zur Beschreibung der verfahrensgegenstand-
lichen Dienstleistungen geeignet. Zwar werden die Herausgabe und Veré6ffentli-
chung von Zeitungen und Zeitschriften als solche mit ,star* nicht unmittelbar be-
schrieben. Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Me-
dienbereich ist aber davon auszugehen, dass eine Bezeichnung, die eine Zeitung
oder Zeitschrift ihrem Inhalt nach beschreibt, auch zugleich die Dienstleistungen
beschreibt, mittels derer diese Waren entstehen (vgl BGH WRP 2003, 519 - Win-

netou).

3. Dem Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG). Erschopft sich namlich der Begriff ,star” in einer beschreibenden Aussage,
die fir das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbar ist, so wird das Zei-
chen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nur
als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten
Unternehmen verstanden (vgl BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

Grabrucker Pagenberg Fink
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