BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 95/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 304 04 830.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. August 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter

Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fir Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 5. April 2005 teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung fir
die Waren ,Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materi-
alien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Beklei-
dungssticke fur Damen, Herren und Kinder, insbesondere Ober-,
Unter-, Freizeit- und Sportbekleidungsstiicke; Strimpfe, Schuhe;
Kopfbedeckungen, insbesondere Basecaps“ zurlickgewiesen

wurde.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der fur

~Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Druckereierzeugnisse,
insbesondere Magazine und Zeitungen; Fotografien; Bekleidungs-
sticke fur Damen, Herren und Kinder, insbesondere Ober-,
Unter-, Freizeit- und Sportbekleidungssticke; Strimpfe, Schuhe;
Kopfbedeckungen, insbesondere Basecaps; Organisation und
Durchfiihrung von kulturellen und sportlichen sowie von Vergni-
gungsveranstaltungen; Durchfihrung von Live-Veranstaltungen

und —darbietungen; Gestaltung und Produktion von Bild-, Ton- und



Datentragern, insbesondere con Compact-Disc, Disketten, Mag-
net-, Ton- und Videobandern; Herausgabe von Magazinen und
Zeitungen in elektronischer Form, auch im Internet; Online-Publi-

kationen von elektronischen Biichern und Zeitschriften”

beanspruchten Kennzeichnung

Dschungelduell

nach 8 37 Abs 1, 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht unterscheidungskraftige An-
gabe zurlckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt: Erhebliche Teile der ange-
sprochenen Verkehrskreise wirden die angemeldete Wortmarke ohne weiteres
als beschreibenden Sachhinweis dahin verstehen, dass die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen etwas mit einem Duell im Dschungel zu tun héatten; dies
gelte um so mehr, als die Bezeichnung ,Dschungelduell” breiten Publikumskreisen
aufgrund der umfassenden Berichterstattung in zahlreichen Medien zur
Realityshow mit dem offiziellen Titel ,ich bin ein Star, holt mich hier raus!* bekannt
sei. Dass es sich um keine lexikalisch nachweisbare Wortkombination handele,
stehe dem nicht entgegen, weil die sprachublich gebildete Anmeldemarke, die sich
an vergleichbare Wortverbindungen wie ,Dschungelpfad”, ,Dschungelkrieg“ und
.Dschungelbuch* anlehne, ohne weiteres verstandlich sei. Die Anmeldemarke
weise titelartig darauf hin, dass in den Sendungen die jeweiligen Protagonisten bei
Wettkdmpfen im Dschungel dargestellt wirden. Die angemeldete Bezeichnung
beschreibe daher nicht nur fur den Medienbereich unmittelbar die wesentlichen
Merkmale der Sendung, sondern auch fur die mit der Veranstaltung und der Ver-
wertung der Sendung in Zusammenhang stehenden verschiedenen Waren der
Klassen 16 und 25 sowie der Dienstleistungen der Klasse 41. Soweit der Anmel-
der auf Voreintragungen hingewiesen habe, fuhre dies zu keiner anderen Beurtei-
lung, weil diese zum Grof3teil andere Waren und Dienstleistungen betrafen und

schon deshalb mit der vorliegenden Anmeldemarke nicht vergleichbar seien;



dariber hinaus konnten Voreintragungen einen Eintragungsanspruch nicht be-

granden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er meint,
die Ansicht der Markenstelle beruhe auf einer unzuldssigen analysierenden Be-
trachtungsweise, indem sie die Anmeldemarke nicht als solche auffasst, wie sie
den Verbrauchern entgegentrete, sondern — wie insbesondere der Hinweis auf
eine Reality-TV-Sendung zeige, auf die schon deshalb nicht abgestellt werden
konne, weil sie erst nach der Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke ausge-
strahlt worden sei — auf Assoziationen abstelle. Mit den lexikalisch nachweisbaren
Begriffen ,Dschungelpfad”, ,Dschungelkrieg” und ,Dschungelbuch® sei die Anmel-

demarke nicht vergleichbar.

Der Anmelder beantragt,

unter Abé&nderung des Beschlusses vom 5. April 2005 die Eintra-
gung der Wortmarke DE 304 04 830.5 Dschungelduell fir die im
Antrag vom 23. Januar 2004 aufgefuhrten Waren und Dienstleis-

tungen anzuordnen.

Fur den Fall der Zuriickweisung der Beschwerde regt er hilfsweise die Zulassung

der Rechtsbeschwerde an.

Der zulassigen Beschwerde kann der Erfolg fir die im Tenor genannten Waren
nicht versagt werden, weil der Eintragung der Anmeldemarke fir diese Waren ab-
solute Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG nicht entgegenstehen; fur die

dartiber hinaus beanspruchten Waren hat die Markenstelle hingegen der Anmel-



demarke die Eintragung zutreffend nach 8§ 37 Abs 1, § 8 Abs1 Nr 1 MarkenG

mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach der standi
gen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (vgl EuGH MarkenR 2003,
187, 190 [Rz41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz35] -
Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl (BGH GRUR 2000, 502, 503
— St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 — Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnitts-
verbraucher (vgl EuGH GRUR 2003, 604, 605 — Libertel; GRUR 2004, 943, 944 —
SAT 2) als Unterscheidungsmittel fir die angemeldeten Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu
werden. Trotz des grundsatzlich gebotenen grofRztigigen Mal3stabs (st Rspr, vgl
BGH, GRUR 1995, 408 [409] — PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 -
SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn
die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen
sehen, was etwa bei einem fur die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl BGH GRUR 2001,
1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - City-Service; BGH,
GRUR 2001, 162, 163 mwN — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei
Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl BGH MarkenR 2000, 262, 263 — Unter Uns;
WRP 2000, 298, 299 — Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 — Partner with the
best; GRUR 2001, 1047, 1048 — LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER;
GRUR 2001, 735, 736 — ,Test it."; GRUR 2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft)
der Fall ist. Werden rein beschreibende Angaben zu einem Gesamtbegriff
zusammengesetzt, ohne dass sich durch die Wortkombination ein Gber den blof3
beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender
weitergehender Sinngehalt ergibt, so bleibt dieser auch dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn es sich bei ihm um eine Wortneuschdpfung oder einen
bislang nicht verwendeten Begriff handelt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 -



BIOMILD). Nach diesen Grundséatzen ist die angemeldete Bezeichnung nur fur die
im Tenor genannten Waren schutzfahig, wahrend sie hinsichtlich der dartber
hinaus beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende

Sachangabe nicht eintragbar ist.

Entgegen den Ausfiihrungen des Anmelders in der Beschwerdebegriindung kann
nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, dass die angemeldete Marke ,Dschun-
gelduell* vom Verkehr ohne weiteres Nachdenken als ,Duell im Dschungel” ver-
standen wird. Hierfur spricht bereits, dass sie entsprechend den von der Marken-
stelle genannten vergleichbaren Wortverbindungen ,Dschungelpfad®, ,Dschungel-
krieg“ und ,Dschungelbuch” sprachtblich gebildet ist. Der Verkehr wird daher kei-
nerlei Mihe haben, die Verbindung der beiden gelaufigen und breitesten Bevoélke-
rungskreise in ihrer Bedeutung ohne weiteres erkennbaren Begriffe ,Dschungel”
und ,Duell* im vorgenannten Sinn zu verstehen, ohne dass es hierzu irgendwel-
cher analysierender Schritte bedurfte; die entgegenstehende Auffassung des An-
melders ist realitatsfern. Rechtsirrig ist auch der Hinweis des Anmelders auf den
fehlenden lexikalischen Eintrag der Bezeichnung; denn abgesehen davon, dass
das Verstandnis eines Wortes oder einer Wortverbindung ohnehin nicht von ei-
nem lexikalischen Eintrag abhangt, spielt es fur die Frage der Schutzfahigkeit ei-
ner als Marke angemeldeten Wortneubildung schon im Ansatz keine Rolle, ob sich
diese in einem gangigen Lexikon wiederfinden (BGH WRP 2002, 982, 984 -
FRUHSTUCKS-DRINK 1) oder wenigstens bereits verwendet werden (EuGH,
MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] - DOUBLEMINT).

Der Markenstelle ist auch darin zuzustimmen, dass die angemeldete Bezeichnung
in dieser Bedeutung von breitesten Bevolkerungskreisen nicht zuletzt wegen der
von ihr genannten TV-Shows als schlichter Hinweis darauf verstanden wird, dass
die mit ihr gekennzeichneten Druckereierzeugnisse und Fotografien sowie die
Dienstleistungen der Klasse 41 ein solches Duell im Dschungel zum Gegenstand
haben. Fir den Charakter der angemeldeten Bezeichnung als einer solchen blo-

Ren Sachangabe spielt es dabei keine Rolle, welche konkreten Vorstellungen die



angesprochenen Verkehrskreise mit einem solchen Verstandnis verbinden oder
ob diese gar zutreffen; denn auch sofern diese Vorstellungen unrichtig waren,
wirde dies nichts daran andern, dass der Verkehr die Bezeichnung lediglich als
(dann unrichtigen) Sachhinweis und nicht als betriebliches Herkunftsmittel ansahe.
Kommt aber ein Verstandnis der Anmeldemarke als Herkunftshinweis in bezug auf
die vorgenannten Waren und Dienstleistungen erst gar nicht in Betracht, ist sie fur
diese Produkte und Tatigkeiten nach 88 Abs2 Nrl1l MarkenG mangels

Unterscheidungskraft nicht schutzfahig.

Anders stellt sich die Lage allerdings bei den dariber hinaus beanspruchten
Waren ,Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Bekleidungssticke fir Damen, Herren und
Kinder, insbesondere Ober-, Unter-, Freizeit- und Sportbekleidungsstiicke;
Strumpfe, Schuhe; Kopfbedeckungen, insbesondere Basecaps® dar. Insoweit
scheidet ein beschreibender Begriffsinhalt der Anmeldemarke entgegen der Auf-
fassung der Markenstelle aus. Hinsichtlich dieser Waren kame sie zwar grund-
satzlich als Bestimmungsangabe in Betracht, namlich als Hinweis darauf, dass die
so gekennzeichneten Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen fir
ein Duell im Dschungel bestimmt und geeignet sind. Dem steht aber entgegen,
dass eine solche Betatigung nicht zu den Tatigkeiten gehdort, fur welche man sich
dieser Produkte bedient. Zwar wird sich ein solcher Begriffsinhalt dem Verkehr
Ublicherweise ohne weiteres erschlieBen, sofern ihm die Aktivitdten, die
Gegenstand der Dienstleistung der Klasse 41 sein kdnnen, bekannt sind, indem er
hieraus auf eine solche Bestimmung und Eignung der gleichermal3en bezeichne-
ten Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen zurtickschliel3t; da ein
solches Verstandnis aber den gedanklichen Zwischenschritt der Kenntnis entspre-
chender Veranstaltungen voraussetzt, beruht eine solche Interpretation der An-
meldemarke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 letzt-
lich auf einer analysierenden Betrachtung, zu welcher der Verkehr im allgemeinen
nicht neigt (st Rspr, vgl BGH GRUR 1992, 515, 516 — Vamos; BGH GRUR 195,
408, 409 — PROTECH). Insofern mag die Anmeldemarke zwar als sog ,spre-



chendes Zeichen* im Einzelfall nur Uber eine aufllerst geringe Kennzeichnungs-
kraft verfiigen, die im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht zu prifen ist; dies
bedeutet aber nicht, dass ihr die im Eintragungsverfahren allein zu beurteilende

Unterscheidungskraft iSd 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden kann.

Da die Markenstelle die Anmeldung nur teilweise zu Recht zuriickgewiesen hat,
war der angefochtene Beschluss in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang auf-

zuheben und die weitergehende Beschwerde zurtickzuweisen.

Soweit die Beschwerde zurtickgewiesen wurde, war die Rechtsbeschwerde nicht
zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu ent-
scheiden war (8 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder
die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs erfordert (8 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr
allein auf der Grundlage der hdchstrichterlichen Rechtsprechung tber die Eintra-
gungsfahigkeit der angemeldeten Marke aufgrund der tatsachlichen Gegebenhei-

ten des vorliegenden Falls.

van Raden Prietzel-Funk Schwarz
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