BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 31/14 Verkiindet am
2. Marz 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 304 68 320
(hier: Loschungsverfahren S 150/13)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 2. Marz 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am
Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Marken-

amtes vom 5. Februar 2014 aufgehoben.

2. Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten aufzuerlegen,
wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin wendet sich gegen die Anordnung der Teilldschung ihrer
Marke 304 68 320 durch die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und
Markenamtes (DPMA).



Die angegriffene Marke

Maxi

ist am 2. Dezember 2004 fir verschiedene Waren und Dienstleistungen aus den
Klassen 9, 16 und 41 angemeldet worden. Im Anmeldeverfahren hatte die Mar-
kenstelle mit zwei Beschlissen die Anmeldung teilweise, namlich fur konkret be-
nannte Ton-, Bild- sowie Datentrager in bespielter und unbespielter Form aus
Klasse 9 nach 88 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurlickgewiesen.
Nachdem die Anmelderin hiergegen Beschwerde eingelegt und im Rahmen des
Verfahrens ihr Verzeichnis auf Waren in unbespielter Form beschrankt hatte, hat
der 29. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 2. April 2009 das An-
meldezeichen fur schutzfahig erachtet und die Zurtckweisungsbeschlisse des
DPMA aufgehoben (BPatG 29 W (pat) 87/07 — Maxi).

Daraufhin ist das Zeichen ,Maxi“ am 13. Juli 2009 fir die Waren und Dienstleis-

tungen

Klasse 09: Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art (ausgenommen un-
belichtete Filme), insbesondere Tonbander, Kassetten,
CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bander, Audio- und
Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Vi-
deofilme sowie Audio- und Videobander, Disketten, CD-
ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), samtliche vorste-
henden Waren in bespielter und unbespielter Form; Geréte
zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton,
Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverar-

beitungsgerate und Computer; Computer-Software;



Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zei-
tungen, Bucher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Un-

terrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunter-
haltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-,
Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Film-
vermietung; Vero6ffentlichung und Herausgabe von Dru-
ckereierzeugnissen, insbhesondere Zeitschriften, Zeitun-
gen, Bichern, Katalogen und Prospekten; Erziehung;

Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

eingetragen worden, wobei das DPMA offensichtlich den im Beschwerdeverfahren
wirksam erklarten Verzicht auf die bespielten Ton-, Bild- sowie Datentrager in

Klasse 9 Ubersehen hat.

Die Antragstellerin hat mit am 6. Mai 2013 beim DPMA eingegangenen Antrag die
teilweise Loschung der Marke fur Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16
und 41, namlich im oben fett gedruckten Umfang wegen absoluter Schutzhinder-
nisse beantragt. Die Wortmarke hatte in diesem Umfang nach 8§ 8 Abs. 2 Nrn. 1
und 2 MarkenG nicht eingetragen werden durfen, denn es handele sich um eine
ganz allgemein gebrauchliche Gréfenangabe, so dass die Bezeichnung ,Maxi“ im
Zusammenhang mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen lediglich als
Hinweis auf die besondere Gréf3e bzw. den besonders groRen Umfang und Inhalt

verstanden werde.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag, der ihr am 6. Juni 2013 zugegan-
gen war, mit am 5. August 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz wider-

sprochen.



Mit Beschluss vom 5. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die
Marke im beantragten Umfang geldscht. Die Bezeichnung ,Maxi“ werde als be-
schreibender Hinweis auf ein besonders groRes Format oder einen besonders
umfangreichen Inhalt der beanspruchten Waren und auf die Dienstleistungen, die
der Herstellung und dem Vertrieb dieser Waren dienten, verstanden. ,Maxi“ sei
auch in Alleinstellung fur etwas sehr grof3es oder umfangreiches unmittelbar ver-
standlich. So sei z. B. der MAXI-Brief der deutschen Post breiten Bevolkerungs-
kreisen fur ein besonders grol3es Briefformat bekannt. Auch die Maxi-Mode be-
stehe aus langen Roécken, Kleidern und Manteln. Bei ,Maxi“ handle es sich um
einen Begriff, dessen Sinn sich im Zusammenhang mit den in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erschlieRe. Eine Mehrdeutigkeit sei
nicht ersichtlich, da der Verkehr stets von der fur ihn naheliegenden Bedeutung
ausgehe und es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend
sei. Die Bedeutung eines mannlichen oder weiblichen Vornamens sei hier eher
abwegig, auch wenn gelegentlich Zeitschriften Vornamen triigen. Auch aus Be-
griffen wie ,Maximal“ oder ,Maximum® erschlie3e sich die Bedeutung von ,Maxi*,
ohne dass ein erlauternder Zusatz wie ,Brief*, ,Worterbuch® o. &. erforderlich ware.
Schliel3lich werde der Begriff ,Maxi“ in der Bedeutung von ,besonders grof3, ma-

ximal“ auch schon von Dritten neben der Antragstellerin verwendet.

Gegen die Teilldschungsanordnung der Markenabteilung 3.4 wendet sich die Mar-

keninhaberin und Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, die Marke ,Maxi“ sei fur die angegriffenen Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend. Weder die Antragstellerin noch die Marken-
abteilung hatten sich mit der angeblichen Verwendung des Begriffs ,Maxi“ zum
Zeitpunkt der Anmeldung, also im Jahr 2004 oder auch vorher, auseinanderge-
setzt. Die entgegengehaltenen Internetausdrucke, die ohnehin lediglich wenige
Drittverwendungen belegten, datierten jedenfalls nach dem Anmeldezeitpunkt und
zeigten zudem teilweise eine markenmallige Verwendung. Dass die Markenab-

teilung den Vortrag der Antragsgegnerin, bei Maxi handle es sich um einen weibli-



chen Vornamen als abwegig zuriickgewiesen habe, sei nicht nachvollziehbar, zu-
mal sich diese auch nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Die Bezeich-
nung ,Maxi“ sei die Abklrzung der Vornamen ,Maximilian“ oder ,Maximiliane® und
daher grundsatzlich schutzfahig. Im Zeitschriftensegment sei es weit verbreitet,
dass Zeitschriften Manner- oder Frauennamen triigen, was nichts mit einer be-
stimmten Person zu tun habe, sondern der Herkunftsidentifikation diene. ,Maxi*
komme allenfalls als Themenangabe zum Leben einer Person namens ,Maxi“ in
Betracht, sei allerdings kein Name, der in Bezug auf die Symboldeutung oder
sonstige Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine im
Vordergrund stehende Sachaussage erhalte. Es sei zwar richtig, dass ,Maxi“ im
Verkehr als Kennzeichnung dafiir verwendet werden kdnne, dass es sich um gro-
Bere/breitere/dickere/schwerere Waren handele. Bei Dienstleistungen mache dies
von vornherein keinen Sinn. Auch Druckereierzeugnisse seien mit ,Maxi“ aber
nicht beschrieben, denn ohne einen Bezugspunkt gebe es weder ein ,Mehr* noch
ein ,Weniger“. Ohne diesen Zusammenhang bleibe ,Maxi“ ein Name. Die zu ver-
schiedenen ,Maxi“-Kombinationsbegriffen ergangenen Entscheidungen bestatig-
ten die oben ausgefuhrte Auffassung, dass ,Maxi“ allenfalls in Kombination mit
weiteren Informationen zum beschreibenden Begriff werden konne. Die Be-
schwerdeflhrerin hat schlieflich fir die Waren ,Zeitschriften” hilfsweise eine Ver-
kehrsdurchsetzung geltend gemacht und hierfir zahlreiche Unterlagen einge-

reicht.

Nach einem Verfahrenshinweis des Senats vom 10. Dezember 2015 hat die Be-
schwerdefihrerin mit Schriftsatz vom 12. Januar 2016 (Bl. 185-186 d. A.) eine Be-
schrénkung ihres Verzeichnisses in Klasse 16 auf die Waren ,Druckereierzeug-

nisse, namlich Zeitschriften, Zeitungen* erklart.



Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

1. den Beschluss des DPMA vom 5. Februar 2014 aufzuheben und
den Teil-Léschungsantrag gegen die Marke 304 68 320 zurlck-

zuweisen,;

2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen.

Zur Begrindung ihres Kostenantrags fihrt sie aus, dass eine Kostenauferlegung
auf die Beschwerdegegnerin gerechtfertigt sei, weil die Aufrechterhaltung des L6-
schungsantrags nach dem Hinweis des Senats in der mindlichen Verhandlung,
dass sich die Beschwerdegegnerin auf eine veraltete Rechtsprechung des BGH
zu den mal3geblichen Beurteilungszeitpunkten der Schutzfahigkeit beziehe, mut-

willig erscheine.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde und den Kostenantrag zurtickzuweisen.

Sie macht geltend, dass es bei den Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG auf den Zeitpunkt der Eintragung ankomme und nicht auf den An-
meldezeitpunkt. Bereits am 16. Juli 2008 sei aber das Magazin HEALTHY-LIVING
im Maxi-Format erschienen. Zudem sei es heute gangige Praxis, Zeitschriften,
Bilcher etc. im Maxi- und Mini-Format auf den Markt zu bringen. Aus den einge-
reichten Benutzungsnachweisen fur die Angabe MAXI im Zusammenhang mit der
Heftgestaltung ergebe sich, dass das Zeichen flur die zuletzt noch verfahrensge-
genstandlichen Zeitschriften und Zeitungen sowie die Dienstleistungen der Klas-
se 41 nicht schutzfahig sei. Auch der Kostenantrag der Beschwerdeflihrerin sei

zurtickzuweisen, weil sich die Beschwerdeerwiderung nicht ausschlief3lich auf den



Eintragungszeitpunkt bezogen habe, sondern schwerpunktmallig darauf, dass

,Maxi“ eine beschreibende Angabe darstelle.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die nach 8§ 66 MarkenG zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin und Marken-
inhaberin hat in der Sache nach Beschrankung des Waren- und Dienstleistungs-

verzeichnisses in vollem Umfang Erfolg.

Die Beschwerdefuhrerin hat mit Schreiben vom 12. Januar 2016 in Bezug auf die
Klasse 16 ein eingeschranktes Verzeichnis vorgelegt. Der darin liegende Teilver-
zicht auf die — nicht verfahrensgegenstandlichen — Waren ,Lehr- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate) und die Beschrankung im Ubrigen auf die Waren
,oruckereierzeugnisse, namlich Zeitschriften, Zeitungen® ist, weil eine unbedingte
Erklarung vorliegt, auch wirksam. Verfahrensgegenstandlich sind mithin nur noch
die in Klasse 16 verbliebenen Waren ,Druckereierzeugnisse, namlich Zeitschriften,
Zeitungen® und die Dienstleistungen aus Klasse 41 ,Veroffentlichung und Heraus-
gabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bichern,

Katalogen und Prospekten®.

A) Es kann weder mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass die
angegriffene Marke ,Maxi“ im zuletzt noch verfahrensgegenstandlichen Umfang
bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung als beschreibende, nicht unterscheidungs-
kraftige Angabe nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfahig war noch, dass sie
es gegenwartig ist. Auf die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung fir ,Zeit-

schriften” kommt es vorliegend daher nicht an.



1. Eine Marke wird nach 8 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag we-
gen Nichtigkeit geldéscht, wenn sie entgegen 8 8 MarkenG eingetragen worden
ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Antrag auf Loschung be-
steht. Fur die im Eintragungsverfahren (8 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und
im Nichtigkeitsverfahren (8 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prufung der
Schutzhindernisse ist einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zei-
chens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverstandnis abzustel-
len (BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 8 — Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 —
smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 — test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Ak-

ten werden Fakten).

Soweit die Beschwerdegegnerin meint, dass es im Loschungsverfahren auf den
Eintragungszeitpunkt ankomme, so wurde sie in der mindlichen Verhandlung
nochmals auf die mittlerweile nicht mehr ganz neue Rechtsprechung des BGH,
der im April 2013 mit seiner Entscheidung zu ,Aus Akten werden Fakten“ seine
frihere Rechtsprechung aufgegeben und sich der Auffassung des EuGH, dass
es auf den Anmeldezeitpunkt ankomme, angeschlossen hatte (EuGH, Be-
schluss vom 23. April 2010 - C-332/09, MarkenR 2010, 439 - HABM/Frosch
Touristik [FLUGBORSE])), hingewiesen; gleichwohl hat sie an ihrer Auffassung
festgehalten. Griinde, die zu Zweifeln an oder gar einer Abkehr von dieser neu-
en Rechtsprechung Anlass geben kénnten, sind von der Beschwerdegegnerin

aber nicht vorgetragen worden und auch ansonsten nicht erkennbar.

Fur die absoluten Léschungsgrinde nach 8 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine
Léschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu
den jeweils maligeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche
Feststellung auch unter Berlcksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten
und von Amts wegen zusatzlich ermittelten Unterlagen nicht méglich, muss es -

gerade in Grenz- oder Zweifelsfallen - bei der Eintragung der angegriffenen
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Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 18 - smartbook; BPatG
GRUR 2006, 155 - Salatfix).

2. Danach liegen die Voraussetzungen fir eine Loschung der Marke fur die ver-
fahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unter-
scheidungskraft nach 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Mar-
ke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen un-
terscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013,
731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 825
Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision). Denn
die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewéhrleisten (EuGH a. a. O. - Audi
AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel,
GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BiolD; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World;
GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-
dungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3zigiger Mal3stab
anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gendgt,
um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 — for
you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270

Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Wortern oder
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Wendungen der deutschen Sprache oder einer geldufigen Fremdsprache be-
stehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel
verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR
2010, 1100 Rn. 20 - TOOORY!). Daruber hinaus besitzen keine Unterschei-
dungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und
die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschopfen (BGH GRUR 2014,
1204 Rn. 16 - DusseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O.
Rn. 23 - TOOORY).

b) Gemessen an diesen Grundsatzen kann der angegriffenen Marke fur die Waren
der Klasse 16 ,(Druckereierzeugnisse, namlich) Zeitschriften, Zeitungen“ je-
denfalls zum mafgeblichen Anmeldezeitpunkt — Dezember 2004 — die erforder-

liche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Recherche des Senats, deren Ergebnisse den Verfahrensbeteiligten vorab
Ubermittelt wurden, hat ergeben, dass das Markenwort ,Maxi“ in Alleinstellung
keine Formatangabe fur Zeitschriften oder Zeitungen ist oder war. Es ist nicht
nachweisbar, dass es sich um die Bezeichnung fiir eine bestimmte genormte
Abmessung, eine in diesem Warensektor verwendete Ubliche Bezeichnung fur
GroRR3formate oder Sonderformate (vgl. zu Zeitschriftenformaten BIl. 145-153

d. A.) oder um eine gangige Abktlrzung fir ,Maxi-Format“ handelt.

Auch die Léschungsantragstellerin und die Markenabteilung 3.4 vermochten
keine Nachweise vorzulegen, die eine sachbeschreibende Verwendung von
,Maxi“ fir die Waren ,Zeitungen“ und ,Zeitschriften“ vor bzw. fir den Anmelde-
zeitpunkt belegen; eine solcher Nachweis fehlt im Ubrigen selbst fiir den Eintra-
gungszeitpunkt. Zwar finden sich in den eingereichten Unterlagen Begriffsbil-

dungen wie ,Maxi-Format/Maxiformat®, ,Pocketformat”, ,XL-Format® und ,Mini-
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Ausgabe/Miniformat®; diese Wortkombinationen mit einem jeweils erlauternden,
konkretisierenden Zusatz kdnnen aber schon nicht mit ,Maxi“ in Alleinstellung
gleichgesetzt werden. Denn bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis be-
steht, ist die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen und ist diese
nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu erganzen (vgl. BGH GRUR 2013,
731 - Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit Strich).

Einzig in einem Chat tUber die Medienbranche findet ,Maxi“ auch in Alleinstel-
lung als umgangssprachliche Formatbenennung zum Thema ,Maxi-Format®
einmal Verwendung; dieser Nachweis stammt aber aus dem Jahr 2014, liegt al-
so zeitlich deutlich nach dem Anmeldezeitpunkt und lasst schon deshalb keine
Ruckschlisse auf einen sachbeschreibenden Aussagegehalt fir den An-
meldezeitpunkt zu. Die weiteren entgegengehaltenen Verwendungen der Be-
zeichnungen ,MAXI-Bilderbucher* bzw. ,MAXI-Herr Hase und Frau Bar feiern
Geburtstag“ sind ebenfalls unbehelflich, weil dort ersichtlich eine kennzeichen-

malfige Benutzung von ,MAXI“ vorliegt.

Soweit schliel3lich ein letztes Beispiel die Verwendung von ,Maxi® in Alleinstel-
lung zeigt, bezieht sich diese lediglich auf das Anzeigenformat, also die Anzei-
gengrole in Zeitschriften (vgl. Bl. 158-160 d. A.) und mag insoweit zwar ggf. ei-
nen Sachhinweis auf die Vermietung von Werbeflachen in Zeitschriften und Zei-
tungen geben. Von einer beschreibenden (Format)Angabe fur die Werbetrager

selbst kann aber nicht ausgegangen werden.

In Alleinstellung ist daher Maxi nicht ernsthaft zur Beschreibung der Grof3e oder
des Umfangs dieser Waren geeignet, vielmehr bedarf es weiterer Angaben, um
klare Vorstellungen Uber die damit verbundenen Eigenschaften der Waren zu
vermitteln. Dies gilt umso mehr als das Wort ,Maxi“ ein Name ist, was dieses im

Ubrigen von den anderen Begriffen ,Maximal“ oder ,Maximum® unterscheidet.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/9c4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314362010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/9c4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314362010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/9c4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=14&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314362010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_17
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Auch unter dem Aspekt einer Inhalts- bzw. Themenangabe fehlt dem Zeichen
fur die Zeitungen und Zeitschriften nicht die notwendige Unterscheidungskratft.
Wie der Senat schon in dem Beschluss im Anmeldebeschwerdeverfahren
(29 W (pat) 87/07) ausgefuhrt hat, handelt es sich bei ,Maxi“ sowohl um einen
weiblichen wie auch méannlichen Vornamen, der vor allem als Abkirzung von
,Maximiliane“ oder ,Maximilian“ verwendet wird. Fir Waren, die einen gedankli-
chen Inhalt haben kénnen - wie die hier verfahrensgegenstandlichen Waren -,
konnte der Begriff daher als Themenangabe Uber eine Person namens ,Maxi“ in
Frage kommen; da Namen jedoch grundséatzlich schutzfahig sind (vgl. EuGH
GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, mit der eine bestimmte re-
ale Person oder eine Symbolbedeutung verbunden wird, wird der angespro-
chene Verkehr in Bezug auf Zeitschriften und Zeitungen nicht von einem sach-
bezogenen Einsatz als Name bzw. Sachtitel ausgehen (vgl. hierzu Strobele in
Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 238 ff. und 245 ff.).

Dies gilt umso mehr als hier auch die konkreten Bezeichnungsgepflogenheiten
in der Branche malfgeblich das Verkehrsverstandnis des Publikums beeinflus-
sen. Im Bereich der (Mode)-Zeitschriften und -Zeitungen ist es, was die Be-
schwerdegegnerin nicht bestritten hat, absolut Ublich, Vornamen zur Kenn-
zeichnung der Produkte zu wahlen (vgl. L..., B..., A..., J..., t...

u. v. m.). Hat sich aber in der Branche die Kennzeichnungsgewohnheit heraus-
gebildet, Zeitungen oder Zeitschriften mit Vornamen zu bezeichnen, so fihrt
dies dazu, dass der Durchschnittsverbraucher derartige Bezeichnungen auch
als Produktkennzeichen ansieht (vgl. hierzu BGH GRUR 2014, 1204 - Dussel-
dorfCongress).

Nach alledem kann daher nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Mar-
ke ,Maxi“ bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung als Sachangabe in Bezug auf

Zeitschriften und Zeitungen schutzunfahig war.
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Die Frage, ob gegenwartig, also zum Entscheidungszeitpunkt das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist daher nicht entschei-
dungserheblich, wobei aus Sicht des Senats hierflr ebenfalls keine ausreichen-

den Anhaltspunkte bestehen.

c) Die angegriffene Bezeichnung ,Maxi“ ist auch fur die verfahrensgegenstandli-
chen Dienstleistungen ,Verdoffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeug-
nissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bluchern, Katalogen und Pros-
pekten® nicht beschreibend. Es gibt zwar GroRRverlage und Miniverlage (im Sin-
ne eines Selbstverlags), es konnte aber nicht ermittelt werden, dass der Dienst-
leister selbst oder die von ihm angebotenen konkreten Dienstleistungen der

Veroffentlichung und Herausgabe mit ,Maxi“ beschrieben wirden.

Auch der Gesichtspunkt eines engen funktionalen Bezugs zwischen den Dienst-
leistungen und den Waren der Klasse 16 fuhrt hier nicht zur Bejahung der feh-
lenden Unterscheidungskraft. Zwar wird sich regelmaf3ig ein fir Druckschriften
beschreibender Begriffsinhalt gleichermal3en auf die Dienstleistung der ,Verof-
fentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen® beziehen (vgl. BGH
GRUR 2013, 522 Rn. 17 - Deutschlands schonste Seiten). Diese Rechtspre-
chung gilt in erster Linie aber fir inhaltsbeschreibende Angaben; eine solche
Inhaltsangabe liegt hier schon - wie oben ausgefuhrt - nicht vor. Selbst wenn
man aber davon ausginge, dass sich die Zeitschriften/Zeitungen inhaltlich/the-
matisch mit einer Person namens Maxi befassten, so lage jedenfalls insoweit
ein solch eng begrenztes Thema vor, dass nicht mehr von einer be-

schreibenden Angabe ausgegangen werden konnte.

Als Sachangabe flr eine Spezialisierung des Dienstleisters/Verlags auf Grol3-
formate bietet sich ,Maxi“ ohne weitere erlauternde Zusatze ebenfalls nicht
ernsthaft an; nicht zuletzt steht in der Verlagsbranche wegen des erkennbaren
Namenscharakters von ,Maxi“ diese Bedeutung im Vordergrund. Die Auffas-

sung der Markenabteilung, ,Maxi“ sei hier beschreibend fir die Veroéffentlichung
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und Herausgabe groR3formatiger Druckereierzeugnisse ist lediglich eine pau-
schale Behauptung und durch nichts belegt.

B) Die angegriffene Marke ist aus den vorgenannten Grinden auch keine
merkmalsbeschreibende Angabe im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und

muss(te) daher auch nicht fur die Mitbewerber freigehalten werden.

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 war nach alledem aufzuheben, weil dem
Teilléschungsantrag der Erfolg versagt bleiben muss.

Abschliel3end bleibt anzumerken, dass die gegenteilige - nicht Uberzeugende -
Auffassung der Beschwerdegegnerin dazu fuhren wirde, dass auch die fir sie
unter der Nummer 30 2012 000 641 u. a. fur Druckereierzeugnisse und Verlags-
dienstleistungen als Wortmarke eingetragene Bezeichnung ,MINI + MAXI“ eben-
falls als schutzunfahige (Format)Angabe (im Sinne von ,MINI-Format + MAXI-

Format®) anzusehen ware.

C) Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgriinden
gemal § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Es sind keine Grinde gegeben, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfah-
rens oder auch nur der mindlichen Verhandlung aufzuerlegen. Von dem nach
8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte
seine Kosten selbst zu tragen hat, ist nur unter besonderen Umstanden abzuwei-
chen (vgl. Knoll in Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 71 Rn. 12). Der Verfah-
rensausgang fir sich genommen reicht zur Kostenauferlegung zu Lasten des Un-
terlegenen nicht aus. Wenngleich die Loschungsantragstellerin sich auf eine ver-
altete Rechtsprechung zu den fir das Ldschungsverfahren maf3geblichen Beur-

teilungszeitpunkten berufen und daran auch festgehalten hat, hat sie nach Sach-
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lage nicht sorgfaltswidrig versucht, ihr Interesse an der Ldschung in einer nach
anerkannten Beurteilungsgrundsatzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aus-
sicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen (vgl. Strobele/Hacker,
a. a. 0.). Dies zeigt sich schon daran, dass die Markenabteilung 3.4 des DPMA
bezlglich der Dienstleistungen aus Klasse 41- die nicht von der Verzeichnisbe-
schrankung betroffen waren - zu einer anderen rechtlichen Beurteilung der
Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke gekommen war als der erkennende Se-
nat und dies, obwohl sie zutreffend den Anmeldezeitpunkt zugrunde gelegt hat. Es
ist daher nicht mutwillig, dass die Beschwerdegegnerin in der mindlichen Ver-
handlung nach den Hinweisen des Senats zu den mal3geblichen Beurteilungszeit-
punkten und zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde ihren Léschungsantrag

aufrechterhalten hat.

Der Kostenantrag der Beschwerdefiihrerin war daher zurtickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelas-
sene Rechtsanwadltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz

Hu



