BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 35/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 12 467.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der
Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

German Disco Award

istam 9. Marz 2002 ua fir die Waren und Dienstleistungen

"Ton- Und Bildtontrager in allen Formaten jedweder Technik, be-
spielt mit Musik- und Filmproduktionen sowie interaktive Spei-
chermedien (CD, Musikkassetten, Langspielplatten, VHS, Mini-
disc, CD-ROM, CD-I, DVD und sonstige Speichermedien, soweit
in Klasse 9 enthalten; Unterhaltung, kulturelle Aktivitaten, Auffih-
rung und Veranstaltung musikalischer und lichttechnischer Dar-
bietungen, Musik- und Tanzveranstaltungen, Konzerte, insbeson-
dere deren Abhaltung, Betrieb von Diskotheken, Tanz- und Nacht-
clubs, Abhalten und Ausristung von Unterhaltungsveranstaltun-
gen aller Art, Vergabe von Preisen fur Dienstleistungen im Bereich
des Unterhaltungswesens, Abhalten von Kunstlerauftritten, Ab-
halten und Organisieren von Events, Veranstaltung von Klassifika-
tionswettbewerben von Unterhaltungsbetrieben aller Art, Heraus-
gabe von Druckschriften und sonstigen Medien aller Art, insbe-
sondere digitaler Medien, Veroffentlichung von Ton und Bildauf-
nahmen, Filmproduktionen, sowie Produktion von Radio- und TV-

Unterhaltungssendungen”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.



Mit zwei Beschlissen der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. Marz 2003 und vom 3. September 2003, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemal} 8 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG teilweise, namlich fur die oben genannten Waren und Dienstleis-
tungen zurtickgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 Mar-

kenG besteht, liel3 die Markenstelle dahinstehen.

Die angemeldete Marke bezeichne einen Diskopreis (-wettbewerb) in Deutsch-
land. Der Bestandteil "Award" sei als englisches Wort fur "Preis" einem erhebli-
chen Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Diese kdnnten beziiglich
der versagten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 in der angemel-
deten Bezeichnung eine unmittelbar beschreibende Angabe erkennen, namlich
das Thema, mit dem sich die Waren und Dienstleistungen befassten, bzw ein
Hinweis auf eine Veranstaltung, wahrend der ein deutscher Diskopreis verliehen
werde. Der beschreibende Charakter einer angemeldeten Marke bemesse sich
nach der Auffassung der maf3geblichen Verkehrskreise. Ob ein Wort einen weite-
ren Bedeutungsgehalt habe oder andere Ubersetzungsmdoglichkeiten existierten,

sei nicht relevant.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der keinen Sachantrag ge-
stellt hat.

Das Merkmal der Unterscheidungskraft sei restriktiv auszulegen. Die Ubersetzung
der angemeldeten Marke sei nicht glatt beschreibend. Vergleiche man die diver-
sen Bedeutungen, die "German Disco Award" haben kdnne, namlich "deutscher
Diskopreis", "deutsche Diskoauszeichnung” und "deutscher Disko Wettbewerb",
lieRe sich die Annahme eines glatt beschreibenden Zeichens nicht stitzen. Der
angesprochene Verkehr gelange nicht ohne weiteres zu einem bestimmten Sinn-
gehalt und nicht zuletzt hebe die Benutzung der englischen Wérter die angemel-

dete Wortmarke von der Bezeichnung "deutscher Diskopreis" ab. Durch die Viel-



deutigkeit, die im Verkehr einer weiteren Konkretisierung bedirfe, sei eine Unter-

scheidungskraft gegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
denn der Eintragung der Bezeichnung "German Disco Award" fir die von der Mar-
kenstelle zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen steht ein Schutzhinder-

nis im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach standiger Rechtspre-
chung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten, die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
gentber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr
BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor).
Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrs-
kreise zu beurteilen, wobei auf die mutmallliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Keine Unter-
scheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, de-
nen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hinge-
wiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung fir

die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterschei-



dungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl EuGH GRUR 2004, 674 —
Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).

Die hier zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen kdnnen breite Verkehrs-
kreise ansprechen. Diese allgemeinen Verkehrskreise werden die angemeldete
Marke lediglich als Sachabgabe dahingehend verstehen, dass es um einen deut-
schen Diskopreis geht, wobei offen bleibt, ob damit der Preis oder die Auszeich-
nung als solche oder der Wettbewerb um diesen Preis bezeichnet wird, und auf
welche Kriterien bei der Verleihung/Vergabe/Zuerkennung geachtet wird. Die Un-
kenntnis der durch den Begriff im Einzelfall reprasentierten tatsachlichen Inhalte
steht einem Verstandnis als blofRe Sachangabe jedoch nicht entgegen (vgl fur die
Sammelbezeichnung "Blicher fur eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000,
330, 332; BGH WRP 2003, 1429 - Cityservice). Ein Preis kann zB flr verschie-
dene Sparten vergeben werden, fur dessen Zuerkennung die Kriterien sich &ndern
kénnen, ohne dass dem Verkehr die Einzelheiten bekannt sein missen, um in der

Bezeichnung eine Sachangabe zu sehen.

Bei den Dienstleistungen "Unterhaltung, kulturelle Aktivitaten, AuffiGhrung und
Veranstaltung musikalischer und lichttechnischer Darbietungen, Musik- und Tanz-
veranstaltungen, Konzerte, insbesondere deren Abhaltung, Abhalten und Ausrus-
tung von Unterhaltungsveranstaltungen aller Art, Vergabe von Preisen fir Dienst-
leistungen im Bereich des Unterhaltungswesens, Abhalten von Kinstlerauftritten,
Abhalten und Organisieren von Events, Veranstaltung von Klassifikationswettbe-
werben von Unterhaltungsbetrieben aller Art, Produktion von Radio- und TV-Un-
terhaltungssendungen” kann es sich um Produkte handeln, bei denen ein deut-
scher Diskopreis vergeben wird, so dass die angemeldete Marke den themati-
schen Bereich dieser Dienstleistungen bezeichnen kann. Die Dienstleistungen
"Betrieb von Diskotheken, Tanz- und Nachtclubs" kénnen mit einem deutschen
Diskopreis ausgezeichnet worden sein, so dass der Verkehr die angemeldete An-
gabe lediglich als Qualitatshinweis auffasst. Bei den Dienstleistungen "Heraus-

gabe von Druckschriften und sonstigen Medien aller Art, insbesondere digitaler



Medien, Veroéffentlichung von Ton und Bildaufnahmen, Filmproduktionen” kann die
angemeldete Bezeichnung den Inhalt angeben, auf den sich die Dienstleistungen
beziehen. So kdonnen etwa Uber die Vergabe des Preises Aufzeichnungen ge-
macht und diese in Druckschriften und sonstigen Medien verbreitet werden. Ent-
sprechend stellt die angemeldete Marke auch fur die Waren "Ton- und Bildtontra-
ger in allen Formaten jedweder Technik, bespielt mit Musik- und Filmproduktionen
sowie interaktive Speichermedien (CD, Musikkassetten, Langspielplatten, VHS,
Minidisc, CD-ROM, CD-I, DVD und sonstige Speichermedien, soweit in Klasse 9

enthalten" eine Angabe Uber Inhalt und Thema der Waren dar.

Die Angabe "German Disco Award" ist damit im Hinblick auf die genannten
Dienstleistungen ein Hinweis auf Unterhaltungsveranstaltungen mit Wettbewerbs-
charakter, in deren Mittelpunkt die Preisverleihung fur die beste deutsche Disco
steht, bzw. als Hinweis auf Dienstleistungen, die damit im organisatorischen Zu-
sammenhang stehen oder deren Gegenstand die Vermarktung einschlagiger Ver-
anstaltungen ist. Hinsichtlich der Waren kann das angemeldete Zeichen deren
Thematik oder Zweck anzeigen, etwa als Informationsquelle zur Dokumentation

dieser Veranstaltung.

In all diesen Fallen wird der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung lediglich
eine Sachangabe im Zusammenhang mit den genannten angemeldeten Waren
und Dienstleistungen sehen, auch wenn ihm die naheren Kriterien fir die Verlei-

hung des Preises nicht bekannt sind.

Die Verwendung der englischen Worter "German Disco Award" fiuhrt ebenfalls
nicht davon weg, dass die angemeldete Marke flr die hier relevanten Waren und
Dienstleistungen als Sachangabe aufgefasst wird, da diese Worter auch dem
deutschen Publikum bekannt sind. Hinzu kommt, dass im Unterhaltungsbereich
die Verwendung der englischen Sprache oder englischer Ausdriicke sehr beliebt
ist, was auch fur den Begriff "Award" gilt. Weiten Verkehrskreisen sind zB durch

die Ubertragung und Berichterstattung lber die Oscarverleihung die "Academy



Awards" bekannt, die jedes Jahr in verschiedenen Kategorien fur Filme vergeben

werden.

Da der angemeldeten Bezeichnung fir diese Waren und Dienstleistungen bereits
jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt, kann
dahingestellt bleiben, ob insoweit ihrer Eintragung auch das Schutzhindernis des
8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen steht, wofir allerdings einiges spricht.

Soweit der Anmelder vor der Markenstelle auf Voreintragungen von Zeichen mit
dem Bestandteil "AWARD" hinwies, hat bereits der Erinnerungsprufer zutreffend
ausgefuhrt, dass — abgesehen von bestehenden Unterschieden in den genannten
Marken bzw Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen - der Anmelder selbst aus
identischen Voreintragungen keine Rechte auf Eintragung der angemeldeten
Marke herleiten kénnte (vgl insoweit auch Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aulfl,
§ 8 Rdn 262).

Die Beschwerde gegen die Teilzurickweisung der Anmeldung war deshalb zu-

riuckzuweisen.

Kliems Sredl Bayer

Na



