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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 53 601.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer

sowie die Richter Schwarz und Dr. van Raden

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 4. Mai 2000 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-

meldung der Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

die urspriinglich zur Eintragung angemeldet war fur "Tontrager, Bildtrager und Da-
tentrager" sowie fur Waren und Dienstleistungen der weiteren Klassen 25, 38 und
41, wegen bestehenden Freihaltungsbedirfnisses und mangelnder Unterschei-
dungskraft gemaR § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begriin-
dung ist ausgefuhrt, bei der angemeldeten Marke handele es sich ausschlieflich
um eine die genannten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe. Die
angesprochenen Verkehrskreise wirden dem Begriff "members only" nur entneh-
men, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um
solche von besonderer Exklusivitat handele. An der freien Verwendung einer sol-
chen Bezeichnung bestehe ein offensichtliches Interesse der Mitbewerber. Die
graphische Ausgestaltung vermége der Marke demgegentiber keine originelle und

eigenstandige Bildwirkung zu verleihen. Daraus ergebe sich auch, dass insgesamt



der Marke auch nicht das erforderliche Mindestmal3 an Unterscheidungskraft zu-

komme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die meint, die deutsche
Bedeutung des Begriffs "members only" sei bei Verwendung als Kennzeichnung
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht eindeutig; Kauferinnen und
Kaufer konnten dieser Wortfolge keine konkrete, unmittelbar waren- oder dienstlei-
stungsbeschreibende Bedeutung zuordnen. Es handele sich daher um eine die
fraglichen Produkte nicht unmittelbar beschreibende Angabe, der auch im Hinblick

auf die graphische Prasentation nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Die Anmelderin hat ihr Warenverzeichnis im Beschwerdeverfahren auf "Tontrager,

Bildtrager und Datentrager" eingeschrankt.

Wegen der Einzelheiten des Verfahrens, insbesondere das weitere Vorbringen der
Beschwerdefiuhrerin, wird auf die eingereichten Schriftsatze und den weiteren Ak-

teninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und begrindet. Der Eintragung der angemeldeten
Marke stehen im Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenstandlichen Wa-

ren die Hindernisse des 8§ 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Der Senat stimmt der Markenstelle insoweit zu, als sie annimmt, der zur Eintra-
gung angemeldete Begriff "Members only" kdnne von einem relevanten Teil der
angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von "exklusiv" verstanden werden. Das
bedeutet indes nicht, dal’ der Verkehr "Members Only" der allgemeinen Qualitats-
angabe "exklusiv" gleichstellt, die in der Werbung zur Beschreibung vorziglicher,
hdchsten Anspriichen gentigender Waren gebréauchlich ist (vgl DUDEN, Das gro-
3e Worterbuch der Deutschen Sprache, 3. Aufl, S 1132/1133). Entsprechend ih-



rem Aussagegehalt "nur fur Mitglieder" mif3t er der Bezeichnung "Members Only",
sofern er sich tber ihren Aussagegehalt Uberhaupt Gedanken macht, allenfalls die
Bedeutung einer auf bestimmte Personen oder Gruppen bezogenen Exklusivitat
bzw AusschlieRlichkeit zu. In diesem Sinne begegnet ihm die Bezeichnung "Mem-
bers Only" heutzutage vor allem, zB im Internet, als tbliche Bezeichnung fur ge-
schlossene Benutzergruppen, wie auch das Ergebnis der dem angefochtenen Be-
schluss beigefiigten Internet-Recherche der Markenstelle bestatigt. Die Bezeich-
nung "Members Only" wird in den dort genannten Beispielen eindeutig als Hinweis
auf die Vermittlung von Informationen nur an einen bestimmten geschlossenen

Personenkreis verwendet.

Ausgehend von dieser Bedeutung kommt der Bezeichnung "Members Only" je-
denfalls hinsichtlich solcher Waren, die ihrer Art nach ublicherweise nicht be-
stimmten (geschlossenen) Abnehmerkreisen exklusiv angeboten werden - anders
als zB Dienstleistungen, deren Inanspruchnahme eine Zugangsberechtigung vor-
aussetzt - kein ohne weiteres verstandlicher eindeutig beschreibender Aussagege-
halt zu. Die vorliegend noch beanspruchten "Tontrager, Bildtrager und Datentra-
ger" mogen von ihrem Thema oder Inhalt her zwar in der Regel nur den Ge-
schmack eines Teils des Publikums ansprechen. Daraus folgt aber nicht, dal3 sie
sich ihrer Art nach nur an spezielle oder gar geschlossene Verbraucher- bzw Inte-
ressentengruppen wenden. lhr Vertrieb bzw Verkauf erfolgt - schon aus Griinden
eines mdglichst breiten Absatzes - in der Regel uneingeschréankt an jedermann.
Selbst Einkaufs- oder Vertriebsgemeinschaften, Buchclubs, Videoclubs, Fanclubs
usw verwenden normalerweise nicht die Bezeichnung "Members only" auf Musik-
kassetten, CD-ROMs oder Videob&ndern, um etwa darauf hinzuweisen, dass nur
Mitglieder bezugsberechtigt sind oder die Waren zu einem gunstigeren Preis er-
halten. Fir die angesprochenen breiten Abnehmerkreise stellt sich die Bezeich-
nung "Members only" daher - ungeachtet ihrer speziellen grafischen Gestaltung -
nicht als eine ohne weiteres und eindeutig auf die Art des Absatzes bzw Vertriebs

der Waren bezogene beschreibende Angabe dar, sondern als Aussage mit er-



sichtlich suggestiv gemeintem Inhalt, die beim Kaufer das Gefluhl der Zugehorig-

keit zu einem exklusiven Kreis hervorrufen soll.

Auch ein Freihaltungsbedirfnis an der angemeldeten Bezeichnung ist zu vernei-
nen, denn es fehlt - unabhangig von der Frage, ob "Members only" eine unter das
Eintragungsverbot des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG fallende unmittelbar warenbezo-
gene Aussage darstellt (vgl BGH GRUR 1998, 465 — BONUS; 1999, 988 —
HOUSE OF BLUES) - jedenfalls an konkreten Anhaltspunkten fir die Feststellung,
dal3 sie zur Beschreibung der beanspruchten Waren ublich ist oder zumindest in
Zukunft von den Mitbewerbern als Hinweis auf exklusiv fir bestimmte Personen-

gruppen bestimmte Ton-, Bild- oder Datentrager benétigt wird.

Dr. Schermer Schwarz Dr. van Raden
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