BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 48/10 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 3. Juni 2011

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 911 567

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 13. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Fuchs-Wissemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschliisse
der Markenstelle fir Klasse 20 IR des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 28. Mai 2008, 9. Juni 2008 und 30. Marz 2010

aufgehoben.

Grinde

In zwei Beschliissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, so-
wie in einem zusatzlichen Berichtigungsbeschluss hat die Markenstelle fir

Klasse 20 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes u. a. fur die Waren

.Class 18: whips, harness and saddlery”

der international registrierten Marke Nr. IR 911 567

NORDIC LIVING

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit der Begriindung verweigert,
dass dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Das Markenwort
sei aus dem Englischen mit "nordisches Leben* zu lbersetzen, weise jedoch im
deutschen Sprachgebrauch auf eine besondere Stilrichtung, den so genannten
nordischen Stil hin. Nordischer Stil zeichne sich, wie die Markenstelle unter Vor-
lage von Belegen ausgefihrt hat, durch schlichte, zeitlose und nicht Uberladene
Elemente, helle Farben und Holzer, klare Linien sowie gemusterte Stoffe aus. Le-
derwaren, Accessoires, Sattlerwaren, Mobel und Haushaltstextilien kénnten im

nordischen Stil entworfen werden. ,NORDIC LIVING* erschdpfe sich fir diese Wa-



ren in seinem sachbezogenen Begriffsinhalt und weise nicht auf ein bestimmtes

Unternehmen hin.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Be-
schwerde. Sie hat das Warenverzeichnis in der Beschwerdeinstanz auf die oben
genannten Waren der Klasse 18 beschrankt und die Beschwerde im Ubrigen zu-
rickgenommen. Sie weist darauf hin, dass fir die nunmehr noch beanspruchten
Waren keine bestimmte Stilrichtung existiere, die mit ,NORDIC LIVING" be-

schrieben werden kénnte.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 20 IR des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2008, 9. Juni 2008 und
30. Marz 2010 aufzuheben.

Erganzend wird auf den Inhalt der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes
Az. IR 911 567 / 20 Bezug genommen. Im Termin zur mundlichen Verhandlung

vom 13. April 2010 hat sich die Markeninhaberin erganzend zur Sache geaul3ert.

Die gemald 8 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulédssige Beschwerde erweist sich nach Be-
schrankung des Warenverzeichnisses als begrindet. Einer Eintragung der Wort-
marke ,NORDIC LIVING" fur die nunmehr allein noch den Gegenstand des Be-
schwerdeverfahrens bildenden Waren der Klasse 18 ,whips (Peitschen), harness
and saddlery (Zugel, Sattelzeug)” steht weder das von der Markenstelle ange-
nommene Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, noch besteht
insoweit ein Freihaltebedtrfnis, 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Insoweit hat die Mar-

kenstelle fur Klasse 20 IR dem Zeichen zu Unrecht den Schutz in der Bundesre-



publik Deutschland versagt, 88 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m.
Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PUV.

Unterscheidungskraft i. S. v. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer
Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fur den Ver-
kehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH
GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608,
Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zei-
chen diese Herkunftsfunktion erfillen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.,
Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18
- FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem All-
gemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zu-
gunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allge-
meinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59
- EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn.26 -SAT.2; EuGH
GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 — Libertel). Da die Frage der Unterscheidungskraft
stets konkret fur die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beur-
teilen ist, vermag eine Marke fur bestimmte Waren und Dienstleistungen unter-
scheidungskraftig zu sein, wahrend ihr fir andere die Unterscheidungskraft fehlt
(vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 73 - 78 - Postkantoor; GRUR 2007, 425,
426, Rdn. 32 - MT&C/BMW). Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG zu Uberwinden, reicht nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs jede noch so geringe Unterscheidungskraft aus (vgl. z. B. BGH GRUR 2006,
850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Die nunmehr allein noch streitigen Waren der Klasse 18: ,Peitschen, Zigel und
Sattelzeug®, zahlen allerdings nicht zu den Einrichtungsgegenstanden. Auch lie-
gen dem Senat keine Erkenntnisse dariiber vor, dass sich bei Artikeln flr den
Reitsport ebenfalls ein nordischer oder skandinavischer Stil durchgesetzt hatte,

der sich durch ganz bestimmte, eindeutige Stilmerkmale auszeichnete. Eine wa-



renbeschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage
stehenden Reitsportartikel Bezug nimmt, stellt ,NORDIC LIVING" somit nicht dar.
Daher ist nicht auszuschliel3en, dass die angesprochenen Handlerkreise und Reit-
sportinteressenten ,,NORDIC LIVING* im Zusammenhang mit diesen Waren als

Herkunftshinweis auffassen werden.

Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt insoweit ebenfalls nicht
vor, denn ,NORDIC LIVING* eignet sich objektiv weder zur Beschreibung der im
Tenor genannten Waren, noch vermag das Markenwort die Art, Bestimmung, Be-
schaffenheit oder sonstige Merkmale dieser Reitsportartikel zu bezeichnen. Ein

Freihaltebedirfnis besteht fur diese Waren nicht.

Da weitere Schutzhindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der An-
melderin nach Beschrankung des Warenverzeichnisses aus diesen Grinden statt-

zugeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Richter Reker hat Urlaub Dr. Schnurr
und kann daher nicht
unterschreiben.

Dr. Fuchs-Wissemann

Bb



