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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2009 016 450
(hier: Loschungsverfahren S 195/10

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter
Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Februar 2011 aufgehoben, soweit hierin der Léschungsantrag
fur die Dienstleistungen ,Veroffentlichung und Herausgabe von
Werbetexten, Verteilen von WerbemitteIn® zuriickgewiesen wor-
den ist. Die Marke 30 2009 016 450 ist auch fir diese Dienstleis-

tungen zu léschen.

Grinde

Gegen die am 18. Marz 2009 angemeldete und am 8. April 2010 fir Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41, in der Klasse 35 fur die

Dienstleistungen

,Veroffentlichung und Herausgabe von Werbetexten, Verteilen von

Werbemitteln®,

eingetragene farbige (rot) Wort/Bildmarke 30 2009 016 450



style

hat die Antragstellerin am 28. Juli 2010 Ldschungsantrag gestellt, weil die Marke

nicht unterscheidungskraftig und freihaltungsbeddirftig sei.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 17. August 2010 zugestellten Loéschungsan-
trag am Montag, dem 18. Oktober 2010, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 17. Februar 2011 die teilweise Loschung des angegriffenen Zeichens
fur samtliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der vorgenannten
Dienstleistungen der Klasse 35 angeordnet. Bezlglich der Dienstleistungen der

Klasse 35 hat sie den Loschungsantrag zuriickgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefiihrt, beziglich der Produkte, fiir deren Erscheinungs-
form ,style“ eine besondere Rolle spielen kdnne oder die thematisch rund um das
Thema ,style“ angesiedelt seien bzw. Fragen des ,style“ zum Gegenstand haben
konnten, entbehre die angegriffene Marke jeglicher Unterscheidungskraft. Die
Schriftgestaltung verleihe der Marke keine Unterscheidungskraft.

Fur die werbebezogenen Dienstleistungen ,Veroffentlichung und Herausgabe von
Werbetexten, Verteilen von Werbemitteln“ lasse sich der Angabe ,style“ keine hin-
reichend eng auf den Inhalt oder den Charakter solcher Dienstleistungen bezo-
gene Sachaussage entnehmen, aus der sich das Vorliegen von Schutzhindernis-
sen gemal 8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG ergebe. Auch die Antragstellerin ha-



be keine konkreten Grunde fur eine insoweit bestehende Ldschungsreife der an-
gegriffenen Marke genannt. Der Loschungsantrag sei daher im Umfang dieser

Dienstleistungen zurtickzuweisen.

Gegen diesen der Antragstellerin am 7. Marz 2011 zugestellten Beschluss richtet
sich die am 6. April 2011 von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde. Sie halt
die angegriffene Marke auch in Bezug auf die Dienstleistungen ,Veroéffentlichung
und Herausgabe von Werbetexten, Verteilen von Werbemitteln“ flr nicht unter-
scheidungskraftig und freihaltungsbedurftig. Das Wort ,style“ werde auch im Be-
reich der Werbung, d. h. bei Werbedienstleistungen, Werbemitteln und Werbea-
genturen verwendet, um Kreativitat, Stil oder Einzigartigkeit der angebotenen
Dienstleistungen zu beschreiben. Zum Nachweis hierfur hat die Antragstellerin
mehrere Internetausdrucke vorgelegt, die eine entsprechende Verwendung durch
Dritte belegen.

Der Begriff ,style“ werde vom Publikum auch in Bezug auf die Dienstleistungen
,Veroffentlichung und Herausgabe von Werbetexten, Verteilen von Werbemitteln®
lediglich als eine glatte Beschreibung verstanden. Die Angabe werde lediglich da-
hin verstanden, dass Werbetexte und Werbemittel verdffentlicht, herausgegeben
und verteilt wirden, die besonders stilvoll seien. Die angegriffene Marke sei nur
ein Hinweis auf die mittels dieser Dienstleistung zu schaffenden Waren, wie z. B.
Werbetexte und Werbemittel. Da die betroffenen Dienstleistungen in der Klasse 35
speziell zur Erreichung von stilvoll und ,stylischen® Werbetexten und Werbemate-
rialien bestimmt und geeignet seien, wirden sie somit durch die angegriffene

Marke lediglich beschrieben.

Hinzu komme, dass die angegriffene Marke ,style“ auch in Bezug auf die Modali-
taten der Veroffentlichung, Herausgabe und des Verteilens von Werbetexten und
Werbemitteln lediglich rein beschreibend verstanden werde. Die angegriffene
Marke weise insoweit lediglich darauf hin, dass die Werbetexte und Werbemittel in

einem besonders stilvollen Umfeld, z. B. in einem besonders hochwertigen Hoch-



glanzmagazin, verdéffentlicht und herausgegeben wirden oder aber in stilvollen
und dekorativen Ambiente wie z. B. in exklusiven Kaufhdusern oder Boutiquen
verteilt wirden. Daneben kdnne die Marke auch so verstanden werden, dass die
Art des Verteilens der Werbemittel besonders stilvoll sei, z. B., weil sie von stilvoll
bekleideten, modisch attraktiven Personen verteilt wirden. Alle diese Deutungsva-
rianten seien fur die beanspruchten Dienstleistungen rein beschreibend.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Februar 2011 aufzuheben, soweit der L&schungsantrag zu-
rickgewiesen wurde und die angegriffene Marke auch insoweit zu

[6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er halt die Marke fir unterscheidungskraftig, da ihr ein unmittelbarer oder konkret
beschreibender Produktbezug fehle und der Begriff ,style dariber hinaus mehr-
deutig sei. Eine Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle hat der Mar-
keninhaber nicht eingelegt.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache Erfolg. Die Mar-
kenabteilung hat zu Unrecht den Léschungsantrag beziiglich der Dienstleistungen
der Klasse 35 zurlickgewiesen. Auch insoweit stand der Eintragung der Marke das

Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-



kenG entgegen, das auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats (8 50
Abs. 2 Satz 1 MarkenG) besteht.

1.

Uber die Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, da nur
die Antragstellerin hilfsweise fur den Fall, dass ihrer Beschwerde nicht stattgege-
ben wird, einen Antrag auf mundliche Verhandlung gestellt hat und der Senat, der
Uber Beschwerden in Markensachen grundsatzlich im schriftlichen Verfahren ent-

scheidet (8 69 MarkenG), eine mundliche Verhandlung fur entbehrlich halt.

2.

Nachdem der Markeninhaber gegen den Beschluss der Markenabteilung keine
Beschwerde eingelegt hat, sind Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur die
von der Markenstelle nicht geléschten Dienstleistungen ,Veréffentlichung und
Herausgabe von Werbetexten, Verteilen von Werbemitteln“. Abweichend von der
Auffassung der Markenstelle halt der Senat das angegriffene Zeichen auch fir
diese Dienstleistungen fur nicht unterscheidungskraftig und gemald 88 54, 50
Abs.1i.V.m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wieder zu I6schen, da ihr zum Eintra-
gungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses Schutz-
hindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung tUber den Ldéschungsantrag noch be-
steht. Die von der Markenabteilung nicht nédher begriindete Differenzierung ver-

mag der Senat nicht nachzuvollziehen.

Unterscheidungskraft im Sinn des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel fur Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuber solchen anderer. Die Haupt-
funktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (st. Rspr. EuUGH GRUR Int. 2005,
1012, - BiolD; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Eintra-
gung ist einer Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen, wenn

sie einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der fur die in Frage stehenden



Waren und Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher er-
fasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsachlichen
Anhaltspunkt, dass der Verbraucher sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH
GRUR 2005, 417 - BerlinCard).

Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die
Prifung der Schutzfahigkeit darauf zu erstrecken, ob die Marke in ihrer Gesamt-
heit den Anforderungen an die Unterscheidungskraft gentigt (BGH BIPMZ 2001,
397 - antiKALK).

Ausgehend von diesen Grundsatzen fehlt der angegriffenen Marke in ihrer Ge-
samtheit fur samtliche beschwerdegegensténdlichen Dienstleistungen jegliche
Unterscheidungskraft, da sie beziglich dieser Dienstleistungen einen ohne weite-
res erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu fihrt, dass das
angegriffene Zeichen nicht als Marke verstanden wird. Die graphische Ausgestal-

tung Uberwindet dies nicht.

Das in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene und aus dem Englischen
stammende Wort ,style“ bedeutet ,Stil“ (Duden - Deutsches Universalwérterbuch,
6. Aufl., Mannheim 2006) und aus dem Englischen Ubersetzt ,Stil, Art, Typ, Le-
bensgefuhl oder auch Mode“ (Duden-Oxford-GroRworterbuch Englisch, 3. Aufl.,
Mannheim 2005). Das Wort ,style“ wird in Deutschland vielfach verwendet (z. B.

Styling-Tipps, Star-Styles, Out of Style u. v. m.).

Der Verbraucher wird das Wort ,style” als Qualitatshinweis bzw. als eine allgemein
anpreisende Werbeaussage verstehen, namlich dass die so bezeichneten
Dienstleistungen einen bestimmten Stil verkorpern. Eine entsprechend beschrei-
bende Bedeutung hat das Wort auch fir die hier relevanten Dienstleistungen der
Klasse 35. Dafilr sprechen insbesondere die von der Antragstellerin im Beschwer-
deverfahren eingereichten Internetausdrucke, die eine entsprechende Verwen-

dung des Wortes ,style” im Werbebereich durch Dritte belegen. So heil3t es bei-



spielsweise in dem als Anl. AST3 vorgelegten Internetausdruck www.prostyle-me-
dia.com ,WERBEN SIE MIT STIL". Werbedienstleistungen kdnnen ebenso wie

andere Dienstleistungen oder Produkte mit Stil, d. h. mit einer gewissen Qualitat
angeboten werden. Auch die aus den Dienstleistungen resultierenden Produkte

(Werbetexte und Werbemittel) kdnnen ein Stil aufweisen.

Die graphische Gestaltung der Marke vermag dieser keine Unterscheidungskraft
zu verleihen. Einer nicht unterscheidungskréaftige Wortelemente enthaltenden
Bildmarke kann als Gesamtheit nur dann Unterscheidungskraft zugesprochen
werden, wenn die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen,
in denen die angesprochenen einen Herkunftshinweis sehen (BGH GRUR 1991,
136 - New Man). Graphischen Mitteln, die in blof3 dekorativer oder ornamentaler
Form verwendet werden, ist die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen
(BGH GRUR 2000, 502 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734 - Jeanshosentasche).

Die graphische Gestaltung des streitgegenstandlichen Zeichens ist weder beson-
ders eigentimlich noch auf3erordentlich phantasievoll noch tberraschend kreativ
und daher weder eigenartig noch pragnant. Schriftftorm und —farbe weisen fir die
beschwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen keine Uber eine dekorative Art
hinausgehenden charakteristischen Merkmale auf, in denen der Verbraucher ei-
nen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kdnnte. Die farbliche wie die gra-
phische Gestaltung sind werbedblich. Die Schriftart und die Schreibweise sind

nicht ungewdhnlich.

3.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).



4,

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht Uber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der ein-
schlagigen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesge-
richtshofs Uber einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung erforderlich, weil der Senat nicht von Entscheidungen ande-
rer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewi-
chen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsachlichen Gegeben-
heiten hinsichtlich der angegriffenen Marke getroffen hat.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



