BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 174/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 40 261.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. September 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des

Richters Dr. Kortbein und der Richterin Dorn

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2009 und 25. Mai 2010

werden aufgehoben.

Grinde

Das farbige (rot, weil3, schwarz, grau) Wort-/Bildzeichen

DEB
WOCHE

ist am 25. Oktober 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur nachfolgende Waren und Dienst-
leistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Blcher, Zeitschriften, Journale;

Klasse 35: Werbung, auch im Internet;

Klasse 41: Veroffentlichung und Herausgabe von Blichern, Zeitungen und Zeit-

schriften.



Mit Beschluss vom 26. Januar 2009, bestatigt durch Erinnerungsbeschluss vom
25. Mai 2010, hat die Markenstelle fur Klasse 16 die Anmeldung vollstandig ge-
maR 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens jeglicher Unterschei-
dungskraft zurtickgewiesen. Zur Begrindung wurde ausgefihrt, dass die Wort-
elemente des angemeldeten Zeichens “Tip der Woche" in ihrer Gesamtbedeutung
vom angesprochenen Verkehrskreis als “Ratschlag fur den Zeitraum einer Woche*
und damit als blof3er Verbraucherhinweis, nicht jedoch als betrieblicher Herkunfts-
hinweis verstanden wirden. Ein solcher Hinweis “Tip der Woche* werde nach dem
Ergebnis der Recherche auch von unterschiedlichen Anbietern zur unmittelbaren
Angebotsbeschreibung fir Waren und Dienstleistungen verwendet. Auch die ge-
stalterischen Elemente wirden der Anmeldemarke keine Unterscheidungskraft
verleihen. Sowohl die Form des Schriftzuges als auch die Gestaltung des Hinter-
grundes und der Umrahmung seien fir sich allein betrachtet oder zusammen ge-
nommen zu ublich, um die Schutzfahigkeit der angemeldeten Kombination be-
grunden zu koénnen. Der uUberaus grol3te Teil der angesprochenen Abnehmer
werde die Anmeldemarke nur als sachlichen Hinweis auf den Inhalt bzw. das

Thema samtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen verstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemal} be-
antragt,

die Beschlisse der Markenstelle vom 25. Mai 2010 und vom
26. Januar 2009 aufzuheben.

Zur Begrundung tragt sie vor, dass der angemeldeten Marke fir die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender
Sinngehalt zugeordnet werden konne. Jedenfalls sei das angemeldete Wort-
/Bildzeichen wegen der konkreten grafischen Ausgestaltung in seiner Gesamtwir-
kung ausreichend unterscheidungskraftig. Ein weiteres Indiz fur die Schutzfahig-
keit sei der Umstand, dass die Anmelderin bereits Inhaberin der quasi identischen

deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 394 02 168 sei, welche nahezu dieselben Marken-



bestandteile wie die Anmeldemarke aufweise. Auch sei das Verzeichnis der alte-

ren Marke fast identisch mit dem der Anmeldemarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde der Anmelderin hat

auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des vorliegenden Wort-/Bildzeichens als Marke gemafRl 8§ 33
Abs. 2, 41 MarkenG steht kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch
nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedirfnisses nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistun-
gen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unter-
scheidet (BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; 2008,
1093, 1094 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Denn die Hauptfunktion der
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewahrleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-
dungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein grof3zugiger Maf3stab an-
zulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genugt, um das
Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; a. a. O.
- Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 411 Rdnr.8 - STREETBALL; 778, 779
Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World). Wortmarken besit-

zen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maRRgeblichen Verkehrs-



kreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt
zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH
GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006,
850, 854 Rdnr.19 -FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10
- DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wértern oder Wendun-
gen der deutschen Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die
- etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Me-
dien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden
(vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH
GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Besteht
eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2001, 162,
163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; a. a. O. - anti Kalk). Dabei hat
sich die Prufung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit ei-
nem ihrer Elemente, den (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft

genligt.

Nach diesen Grundséatzen kann vorliegend - entgegen der von der Markenstelle
vertretenen Auffassung - nicht festgestellt werden, dass das verfahrensgegen-
standliche Wort-/Bildzeichen dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

unterliegt.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Wortelementen “TIP DER WOCHE"
zusammen. Das Wort “Tip“ entstammt dem Englischen mit den Grundbedeutun-
gen “Anstol3, Andeutung” und ist die friihere Schreibweise des inzwischen in die
deutsche Alltagssprache eingegangenen Wortes “Tipp“, welches (umgangs-
sprachlich) ein nutzlicher Hinweis oder guter Rat, der jemandem bei etwas hilft,
bedeutet (Duden - Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die
Wortfolge “Tip der Woche” wird vom angesprochenen allgemeinen Publikum in
ihrer Gesamtbedeutung entsprechend den Ausfiihrungen der Markenstelle als

“Ratschlag fur den Zeitraum einer Woche” oder “nutzlicher Hinweis fur die(se)



Woche” verstanden. Dieser Ausdruck wird auch von unterschiedlichen Anbietern
zur Anpreisung von Waren- und Dienstleistungen aus diversen Segmenten ver-
wendet, wie

“Tipp der Woche informiert tber den wohl besten Verbrauchertipp der letzten
Tage, etwa ein kostenloses oder stark verglnstigtes  Produkt"
(www.tippderwoche.eu);

“Der Tipp der Woche fur TOP-Renditen bei lhrer Geldanlage.” (www.geldanlage-
aktuell.de/top-renditen/tipp-der-woche);

“Die Tipps der Woche: Jede Woche stellen wir Kunst-Hohepunkte vor, die Sie
nicht verpassen dirfen...” (www.art-magazin.de/kunst/33292/gib_mir_fuenf-
_tipps_der_woche);

“Literaturverlag Droschl - Tipp der Woche. Neuerscheinungen, Auszeichnungen,
Veranstaltungen..” (www. droschl.com/neuigkeiten);

“Tipp der Woche: Windows-Ordner farbig markieren - COMPUTER BILD zeigt
Schritt for Schritt, wie Sie Ordner unter Windows XP farbig markieren...”
(www.computerbild.de/avf-Video-Video-Kurse-3359491.html).

Die angemeldete Wortfolge ist daher eine dem Verkehr aus verschiedenen Zu-
sammenhangen gelaufige Werbeaussage, die die Aufmerksamkeit auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen lenken soll und gleichzeitig zum Ausdruck
bringt, dass im Zusammenhang mit den jeweils beworbenen Waren und Dienst-
leistungen ein aktuelles Angebot erbracht wird, das dem angesprochenen Publi-

kum als Entscheidungshilfe dienen soll.

Fur die beanspruchten Waren der Klasse 16, namlich “Druckereierzeugnisse, Bu-
cher, Zeitschriften, Journale”, eignet sich “Tip der Woche” als Angabe Uber den
Inhalt dieser Waren. Unter dem Titel “Tip der Woche” kénnen ntitzliche Hinweise
aus diversen Bereichen gegeben werden, wie Gesundheit, Erndhrung, Fernsehen,
Bicher, Musik, Finanzen, Wirtschaft, Reisen etc. Fur die angesprochenen Ver-
kehrskreise wird im Vordergrund der Hinweis “Tip der Woche” unter einem néaher



zu spezifizierenden Gesichtspunkt stehen. Sie werden darin jedoch keinen be-

triebsbezogenen Herkunftshinweis erkennen.

Auch fur die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 “Verdéffentlichung und
Herausgabe von Bichern, Zeitungen und Zeitschriften” steht die Wortfolge “Tip
der Woche” noch in einem engen sachlichen Zusammenhang zur o. g. inhaltsbe-
zogenen Angabe bei den Waren der Klasse 16 und ist daher nicht unterschei-
dungskraftig (BGH GRUR 2009, 949 - My World).

Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 “Werbung, auch im Internet” sind die
Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens ebenfalls nicht geeignet, als be-
trieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Hinsichtlich dieser Dienstleistungen kommt
der Wortfolge “Tip der Woche" im Verkehr zwar nicht die Bedeutung einer inhalts-
beschreibenden Angabe zu. Denn es entspricht nicht den Branchengewohnheiten,
dass Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt charakterisiert werden,
weil eine solche Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Be-
schrankung bedeuten wirde. Fur die Werbung ist entscheidend, in welchem Me-
dium sie platziert oder in welcher Branche sie eingesetzt wird (BGH GRUR
a. a. 0. 951 Rdnr. 24 - My World). Auf den thematischen Bezug der verfahrensge-
genstandlichen Wortfolge zu den Dienstleistungen der Klasse 35 kommt es vorlie-
gend jedoch nicht entscheidend an, da “Tip der Woche” eine gelaufige Werbeaus-
sage darstellt, die, wie oben dargestellt, in verschiedenen Zusammenhangen tat-
sachlich verwendet wird und vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche
und nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird (vgl. u. a. BGH a. a. O. - Gute
Zeiten - Schlechte Zeiten; a. a. O. - Cityservice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Marke die Schutzfahigkeit

abzusprechen.



Denn es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthalten-
den Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wort-
elemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann,
wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in
denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (BGH GRUR 1991, 136, 137
-NEW MAN; a.a.O. -antiKalk; EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rdnr. 73, 74
- BiolD). Dabei vermdgen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzie-
rungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch haufige werbe-
mafige Verwendung gewohnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Worter
ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente
auch fur sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen
werden konnen. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafi-
schen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzupragen (BGH
a. a. O. - anti Kalk; GRUR 2008, 710, 711 Rdnr. 20 - VISAGE). Dies ist vorliegend
der Fall.

Die einzelnen - jeweils schrag geschriebenen - Buchstaben des Wortes “TIP* sind
versetzt zueinander angeordnet, wobei der Buchstabe “I“ sich leicht unterhalb des
Buchstaben “T“ befindet, wahrend der Buchstabe “P“ wieder ein Stlck hoher liegt,
aber immer noch unterhalb des Buchstabens “T*. Die rechts unterhalb davon an-
geordneten Woérter “DER WOCHE" stehen rechtsbiindig untereinander und sind
- im Unterschied zum Wort “TIP* - in deutlich kleineren und gerade geschriebenen
Buchstaben mit gleichmaRiger Anordnung ausgefihrt. Die weiRen Buchstaben
aller drei Wortelemente sind dreidimensional/schattiert ausgefihrt und heben sich
farblich deutlich von dem roten Untergrund ab, wobei die drei Buchstaben des
Wortes “TIP* aufgrund ihrer Grol3e, der versetzten Anordnung und zentralen Stel-
lung besonders hervorstechen. Die beschriebene Anordnung der Wortelemente
innerhalb des auffallenden knallroten Rechtecks mit abgerundeten Kanten und
schwarzer Umrandung vermitteln einen unverwechselbaren, charakteristischen
Gesamteindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermogen des Verkehrs in her-

kunftshinweisender Funktion zu beeinflussen. Der nicht unterscheidungskraftige



Sinngehalt der Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens wird daher durch
das auffallende Hervortreten der grafischen Elemente so weit Gberlagert, dass der
Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr ab-
gesprochen werden kann.

Im Hinblick auf die markante grafische Gestaltung unterliegt die angemeldete
Marke ungeachtet ihrer nicht unterscheidungskraftigen Wortelemente auch keinem
Freihaltebedurfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn es wird nicht der
Schutz fir eine zeichenmallige Verwendung der Wortfolge “Tip der Woche* in
jedweder Form, sondern nur in der gegebenen grafischen Gestaltung begehrt.
Diese bestimmt und beschrankt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten
Bezeichnung (vgl. BGH GRUR a. a. O. - NEW MAN).

In diesem Zusammenhang ist ergdnzend darauf hinzuweisen, dass die Anmelde-
rin - neben der von ihr geltend gemachten &hnlichen Voreintragung Nr. 394 02 168
aus dem Jahr 1995- UUber eine weitere vergleichbare Voreintragung
Nr. 302009025439 der deutschen Wort-/Bildmarke
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Woche




-10 -

verfugt, welche am 15. Oktober 2009 eingetragen wurde und - bei identischem
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - auch nahezu die gleichen Markenbe-

standteile wie die verfahrensgegenstandliche Anmeldemarke aufweist.

Grabrucker Dr. Kortbein Dorn
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