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betreffend die Marke 397 01 805

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. August 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Loschungsantragstellerin wird zurtickgewie-

sen.

Grinde

Die am 17. Januar 1997 angemeldete Wort-Bildmarke

ACKS TReet
. B oij'L

ist fir eine Vielzahl von Waren der Klassen fir 10,16, 18, 20, 21, 25, 26 und 28
am 12. Februar 1997 unter der Nummer 397 01 805 in das Markenregister einge-
tragen worden. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts
hat den Antrag, die Marke wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse fur
die Erzeugnisse der Klasse 16 teilweise zu loschen (88 54 Abs. 1, 50 Abs. 1



MarkenG), mit Beschluss vom 26. Januar 2001 zurtickgewiesen. Der angegriffe-
nen Marke habe weder zum Zeitpunkt der Anmeldung noch zum Zeitpunkt der
Losungsentscheidung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt noch liege eine be-
schreibende oder tauschende Angabe bzw. ein Gattungsbegriff vor oder habe
vorgelegen (8 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3, 4 MarkenG). Die Marke bestehe aus der Be-
zeichnung fur eine Popgruppe. Der Name oder das Bild einer Person bezeichne
oder beschreibende lediglich diese selbst, nicht aber Merkmale von Waren. Selbst
ein eventuell inhaltsbeschreibender Titel (z. B. bei Druckschriften oder Kalendern)
begriinde nach der Rechtsprechung (BPatG BIPMZ 1999, 43 - Michael Schuma-
cher) noch kein Freihaltungsbedurfnis an derartigen Waren fur den allgemeinen
Wettbewerb. Namen oder Bilder von Personen seien auch unterscheidungskréaftig,
weil jeder Name ohne weiteres herkunftsweisende Originalitat besitze. Bei Namen
von gegenwartigen Personen der Zeitgeschichte kénne es sich aufRerdem nicht
um eine Gattungsbezeichnung handeln. Dartber hinaus sei auch die Verwendung
von solchen Namen nicht allgemein verkehrsiblich. Eine ersichtliche Tau-
schungsgefahr sei ebenfalls nicht gegeben, denn die tatsédchlichen oder angebli-
chen rechtlichen Beziehungen zwischen Inhaber und Namenstrager seien im
deutschen Markeneintragungsverfahren irrelevant. Ebenso seien Probleme der
Pressefreiheit im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Loschungsantragstellerin. Sie ist der
Ansicht, der Marke fehle in Bezug auf die angegriffenen Waren jegliche Unter-
scheidungskraft, denn die Bezeichnung "Backstreet Boys" flr eine Popgruppe
werde von den Medien stark genutzt und verbreitet und sei dadurch der deutschen
Bevolkerung bekannt. Aus diesen Grinden wirden die angesprochenen Ver-
kehrskreise bei einem mit "Backstreet Boys" bezeichneten Kalender davon aus-
gehen, dass dieser Kalender Bilder dieser Gruppe enthalte. Aul3erdem bestehe
ein Freihaltungsbedurfnis gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Frage einer be-
schreibenden Bedeutung kénne nur unter Bertcksichtigung der von der angegrif-
fenen Marke betroffenen Waren beurteilt werden. In Bezug auf Kalender liege ein

rein beschreibender Begriffsinhalt vor, weil "Backstreet Boys" lediglich den Inhalt



der Ware, namlich Fotos der Gruppe, bezeichne. Im tbrigen sei bei der Auslegung
des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dem Informationsinteresse der Offentlichkeit und
dem Recht der Pressefreiheit Rechnung zu tragen, die schwerer wogen als das
Schutzrecht fiir einen Namen. Im Ubrigen sei eine Tauschungsgefahr gegeben,
wie ein Vergleich mit der englischen Rechtsprechung zeige, die im Lichte der

Harmonisierung der Europaischen Rechtsprechung zu beriicksichtigen sei.

Die Loschungsantragstellerin beantragt sinngemars,

den angefochtenen Beschlul® der Markenabteilung aufzuheben und

die teilweise Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Fur die angegriffenen Waren der Klasse 16 sei die verfahrensgegenstandliche
Wort-Bildmarke ein englischsprachiges Fantasiezeichen, das nicht zur Bezeich-
nung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale dieser Waren dienen
konne. Bei der Betrachtung der markenrechtlichen Schutzfahigkeit sei die Be-
kanntheit der Marke nicht zu berticksichtigen, sondern deren Begriffsinhalt rein
abstrakt zu wirdigen. Fragen der Informations- und Pressefreiheit seien im vorlie-
genden Verfahren nicht zu erdrtern. Auf3erdem seien diese Rechte gar nicht be-
troffen, denn diese beinhalteten nicht das Recht, dass jeder Verlag Druckereier-
zeugnisse unter der Bezeichnung einer Popgruppe frei kommerziell vermarkten
konne. Eine mit der hier angegriffenen Marke identische sei im Vereinigten Konig-

reich eingetragen worden.

Nach der Rechtsprechung zur Schutzfahigkeit einer Marke, die aus der Abbildun-
gen eines bekannten Sportlers bestanden habe und die auch fiir Namen von Pro-
minenten gelten misse, handele es sich bei derartigen Zeichen nicht um be-



schreibende Angaben fur Druckereierzeugnisse. Ein anderes Ergebnis wirde
auch dazu fuhren, dass ein Prominenter fur seine erworbene Bekanntheit bestraft
wirde. Allenfalls kdnne durch die Verwendung solcher Namen der Eindruck ent-
stehen, die Namensverwendung geschehe mit Einverstandnis des Namensinha-
bers. Es sei auch ublich, dass Kalenderhersteller mit Prominenten Vereinbarungen
Uber die Herausgabe von Druckereierzeugnissen mit deren Abbildungen unter
deren Namen schlossen. Einen Grund fiur ein Freihaltungsbedirfnis sei daher

nicht ersichtlich.

Da es sich vorliegend um eine Fantasiebezeichnung handele, fehle nicht jegliche
Unterscheidungskraft. Es handele sich nicht um eine Gattungsbezeichnung oder
um einen gelaufigen Ausdruck der Wirtschaft- und Werbesprache, umgangs-

sprachliche Anpreisung oder sloganartige Kaufaufforderung.

Die angegriffene Marke sei auch nicht geeignet, das Publikum zu tauschen, weil
nach der Fassung des Verzeichnisses der Waren nicht ausgeschlossen sei, dass

es sich um Druckereierzeugnisse mit Bildern der Backstreet Boys handele.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsatze samt Unterla-
gen sowie die Amtsakte 397 01 805.3 (S 288/98) Losch Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist fristgemaf und auch im tbrigen zuléssig, hat jedoch in der
Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht dem Antrag auf teil-
weise Ldschung zurickgewiesen, denn die angegriffene Marke war im Zeit-
punkt ihrer Eintragung schutzféhig und ist zwischenzeitlich auch nicht schutz-
unfahig geworden (88 50, 54, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 4 MarkenG).



2. Die Eintragbarkeit von Titeln von Rundfunk- bzw. Fernsehsendungen, Druck-
schriften oder anderen Medientragern, die eine Inhaltsangabe fir solche Me-
dienerzeugnisse darstellen kdnnen, — nur unter diesem Gesichtspunkt kommt
eine Schutzunfahigkeit der angegriffenen Marke in Betracht - bemisst sich nach
den allgemeinen Regeln, wobei an die markenrechtliche Unterscheidungskraft
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) andere Anforderungen als an die Unterscheidungs-
kraft von Werktiteln gemaf § 5 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind, zumal Werktitel
im allgemeinen nur der Unterscheidung eines Werks von einem anderen dienen
und in der Regel keinen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und
damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft enthalten. Demnach kann auch
titelschutzfahigen Bezeichnungen die Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) fehlen, sofern sie einen naheliegenden Werkinhalt treffend und er-
schopfend beschreiben. AuBerdem kann ihrer Eintragung ein Freihaltungsbe-
durfnis entgegenstehen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bucher flur eine bessere
Welt; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten — schlechte Zeiten;, BGH GRUR
2001 1042 - REICH UND SCHOEN). Allerdings vermag der bloRe Umstand,
dass Informationstragern eine nahezu unbegrenzte Themenvielfalt zugrunde
gelegt werden kann, nicht zur Verneinung der Schutzfahigkeit aller Ausdrticke
zu fuhren, die auch nur irgendwie als Angabe eines Themenbereichs (theore-
tisch) in Betracht kommen koénnten. Vielmehr muss die Behandlung des The-
mas in der fraglichen Form und unter Verwendung des betreffenden Titels sich
als naheliegend und branchentblich darstellen. Auch die bloR3e Beliebtheit einer
Bezeichnung als Markenbestandteil reicht nicht ohne weiteres zur Verneinung
der Unterscheidungskraft und zur Zurickweisung als beschreibende Angabe
(vgl. Althammer/Strébele, Markengesetz, 6. Aufl., 8§ 8 Rdn 54, 116).

3. Eine verfassungskonforme Auslegung von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fuhrt nicht
zu einer generellen Schutzunfahigkeit von Namen berihmter Personen als
Marke fur Druckereierzeugnisse. Es ist bereits sehr zweifelhaft, ob der Marken-
schutz Uberhaupt Gegenstand des Art. 5 GG ist, weil die Eintragung einer

Marke kein Benutzungsrecht verleiht und die Marke ausschliel3lich ein Kenn-



zeichnungsrecht darstellt. Selbst wenn man aber die Regelung des Art. 5 GG in
diesem Zusammenhang fur beachtlich halten sollte, ist zu bertcksichtigen, dass
die Schranken dieses Grundrechts auf Presse-, Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit geman Art. 5 Abs. 2 GG durch die allgemeinen Gesetze bestimmt
werden, zu denen auch das Markengesetz gehort (vgl. Jarass/Pieroth, Grund-
gesetz, 6. Aufl. 2002 Art. 5 Rdn 56 ff, Art. 19 Rdn 4; Leipholz/Rinck, Grundge-
setz, 7. Aufl., Art. 5 Rdn 681).

. Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob Rechte am eigenen Bild
oder Rechte am eigenen Namen sowie Personlichkeitsrechte (BPatG BIPMZ
1999, 43, 44 - Portrait-Foto) die Schutzfahigkeit von Eigennamen als Marken
begriinden kénnen und eine Abweichung von dem Grundsatz rechtfertigen,
dass allein die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise entscheidend
ist (vgl. etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdn 25), denn jedenfalls
handelt es sich im vorliegenden Fall nach Auffassung des Senats nicht um ei-
nen Namen, der in entscheidungserheblichem MaRRe als Angabe des Inhalts

oder des Themas von Druckereierzeugnissen angesehen wird.

Die angegriffenen Waren der Klasse 16 richten sich an breiteste Verkehrs-
kreise, die alle Altersgruppen, Interessengruppen und Bildungsstufen umfas-
sen. Dagegen handelt es sich bei den "Backstreet Boys" um eine zwar recht
bekannte Popgruppe, die aber nur ein alters- und interessenmallig begrenztes
— jugendliches — Publikum mit einem bestimmten Musikgeschmack anspricht.
Damit ist zu erwarten, dass die angemeldete Bezeichnung lediglich einem ver-
haltnismaRig geringen Teil der angesprochenen Verkehrskreise ein Begriff ist,
der fUr die Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft nicht ausreicht, zumal die
englische Wortfolge auch den fiir grof3e Teile des deutschen Verkehrs erkenn-
bare Bedeutung "Hinterhof-Jungen" hat.

. Eine beschreibende Angabe im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt eben-
falls nicht vor. Abgesehen davon, dass die Wortfolge "Backstreet Boys" einen



Begriff beinhaltet, handelt es sich — wie bereits oben ausgefuhrt — bei der Pop-
gruppe "Backstreet Boys" nicht um den angesprochenen breiten Verkehrskrei-
sen durchwegs bekannte Personlichkeiten, deren Bekanntheit vergleichbar mit
Sangern oder Darstellern wie Luciano Pavarotti, Placido Domingo, den Beatles,
Rolling Stones, Frank Sinatra, Michael Jackson oder Brithey Spears ware. Nach
Auffassung des Senats bestehen daher keine hinreichenden Anhaltspunkte,
dass die Behandlung des Themas in der fraglichen Form und unter Verwen-
dung der angegriffenen Marke in ihrer eingetragenen Form sich als naheliegend

und brancheniblich darstellt.

. Auch der Eintragungsversagungsrund des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der als
Unterfall fehlender Unterscheidungskraft angesehen wird (EuGH GRUR 2001,
1148 - Bravo Ziff. 24, 25, 28 f.), scheidet unter Berlcksichtung der Auslegung
des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der Ersten Richtlinie des Rates der EG durch den
Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften aus. Danach steht Art. 3 Abs. 1
Buchst. d der Ersten Richtlinie des Rates der EG (umgesetzt in 8 8 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG) der Eintragung nur entgegen, wenn die Marke aus Zeichen oder An-
gaben besteht, die zur Bezeichnung der angemeldeten Waren oder Dienstleis-
tungen ublich geworden sind, wobei dies in Verbindung mit den angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen nachweisbar sein misste. Dies kann aber — wie

bereits oben erlautert - vorliegend nicht hinreichend klar belegt werden.

. Eine Eignung der angegriffenen Marke, das Publikum insbesondere Uber die
Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren zu tau-
schen (8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) besteht ebenfalls nicht. Im markenrechtlichen
Eintragungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland kann die Tau-
schungseignung nur anhand der Aktenlage unter Zuhilfenahme des Fachwis-
sens und des vorhandenen Prifungs- und Recherchematerials der Marken-
stelle, der Markenabteilung bzw. des Senats beurteilt werden (vgl. Altham-
mer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl., 8 8 Rdn. 237; Ingerl/Rohnke, Markenge-
setz, 1998, § 8 Rdn. 98). Demnach kann eine Eignung zur Tauschung nur dann



angenommen werden, wenn im Hinblick auf die konkreten Waren und Dienst-
leistungen der Anmeldung bzw. Eintragung sowie auf den Anmelder bzw. Mar-
keninhaber keine Benutzungsform denkbar ist, in der das Zeichen ohne Tau-
schung verwendet werden konnte. Auf die tatsachliche Verwendung der Marke
im wirtschaftlichen Verkehr kommt es im markenrechtlichen Eintragungs- (und
Loschungs-)Verfahren nicht an (vgl. Althammer/Strobele, Markengesetz,
6. Aufl.,, 8 8 Rdn. 237; Ingerl/Rohnke, aaO., Rdn 99, 102). Dieses Kriterium der
Ersichtlichkeit gilt gemal 8 37 Abs. 3 MarkenG grundsatzlich nur fir das Ein-
tragungsverfahren. Jedoch handelt es sich auch beim Léschungsverfahren um
ein registerrechtliches Verfahren und eine Loschung setzt voraus, dass das
Schutzhindernis nicht nur zum Zeitpunkt der Entscheidung tber die Loschung,
sondern auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffen Marke
vorlag, so dass die Unterscheidung des Prifungsmalstabs im Eintragungs- und
Loschungsverfahren theoretisch ist (Althammer/Strobele, Markengesetz,
6. Aufl., 8 8 Rdn. 238).

Eine Tauschungseignung besteht hier nicht, weil zum einen die angegriffenen
Waren sich nach der Registerlage auch auf Produkte beziehen kénnen, die mit
den "Backstreet Boys" in irgendeiner Beziehung stehen. Zum anderen ist im
Zuge der zunehmenden Vermarktung der Namen bekannter Personlichkeiten
bei der Produktwerbung der Gedanke an tatsachliche Beziehungen zu den be-
worbenen Waren oder Dienstleistungen eher fern (BPatGE 29, 89 - BORIS).
Soweit die tatsachliche Verwendung der Marke in irrefihrender Weise ge-
schieht, ist der Weg zu den Zivilgerichten gegeben (z.B. 88 49 Abs. 2 Nr. 2, 55
MarkenG), wo auch auf3ermarkenrechtliche Gesichtpunkte Berlcksichtigung

finden kdnnen.
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8. Zu einer Kostenauferlegung nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine
Veranlassung.

Vors. Richterin Grabrucker Pagenberg Guth
kann wegen einer Dienstreise
nicht unterschreiben.

Pagenberg

Cl



