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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 52 437.1

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck

und Kruppa in der Sitzung vom 20. Dezember 2005
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08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse
des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle fir
Klasse 41 - vom 13. Februar 2003 und vom 9. April 2003 in-
soweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintra-

gung fur die Waren und Dienstleistungen

~Speicher fur Datenverarbeitungsanlagen; Schilder und Mo-
delle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe, soweit in
Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienstleistungen, namlich
Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsge-
schaften Uber Online-shops; Werbung einschlie3lich Rund-
funkwerbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleis-
tungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflachen
im Internet; Marketing, auch fiur Dritte in digitalen Netzen
(Werbevertising), Verteilung von Waren zu Werbezwecken,
Durchfihrung von Werbeveranstaltungen; Geschéftsfihrung
fur andere, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer
Multimediaagentur, namlich Prasentation von Firmen im In-
ternet und anderen Medien; Durchfihrung von sportlichen
Live-Events und sportlichen Veranstaltungen, soweit in
Klasse 41 enthalten; Konfiguration von  Computer-

Netzwerken durch Software”

versagt worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Die am 23. Oktober 2002 fiir eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den
Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

GourmetTraume

ist von der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts
nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid in einem ersten Beschluss vom

13. Februar 2003 teilweise, namlich fur folgende Waren und Dienstleistungen

.Speicher fur Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Software,
insbesondere fir die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Aus-
gabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschlieflich
des Internets; mit Informationen versehene maschinell lesbare
Datentrager aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungstrager, ins-
besondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-
Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf
Datentragern aufgezeichnete Informationssammlungen und Da-
tenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar); Drucke-
reierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bicher,
insbesondere auch als elektronische Publikationen; Poster, Auf-
kleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe;
Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe, soweit in
Klasse 16 enthalten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienst-
leistungen, ndmlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von
Handelsgeschaften Uber Online-shops; Werbung einschlie3lich

Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleis-



tungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflachen im
Internet; Marketing, auch fur Dritte in digitalen Netzen (Werbeverti-
sing), Marktforschung und -analyse; Verteilung von Waren zu
Werbezwecken, Verkaufsforderung; Offentlichkeitsarbeit; Durch-
fuhrung von Werbeveranstaltungen; Geschaftsfihrung fur andere,
Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer Multimediaagen-
tur, ndmlich Prasentation von Firmen im Internet und anderen Me-
dien; Telekommunikation; Ubermittlung von Informationen an
Dritte, Verbreitung von Informationen tber drahtlose oder leitungs-
gebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-
Dienste, namlich Ubermittlung von Nachrichten und Informationen
aller Art; E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand); In-
ternet-Dienstleistungen, nédmlich Bereitstellen von Informationen
im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Veroffentlichung
und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von
Zeitungen, Zeitschriften und Buchern, sowie von Lehr- und Infor-
mationsmaterial, jeweils einschliel3lich gespeicherter Ton- und
Bildinformation und auch in elektronischer Form; Produktion von
Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildtrager; Vorflihrung
und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von
Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkprogram-
men; Dienstleistungen einer Multimediaproduktion, ndmlich Sam-
meln, Speichern und Zurverfigungstellen von Software, Daten,
Bildern, Audio- und Videoinformation im Internet und anderen Me-
dien; Unterhaltung, insbesondere Rundfunkunterhaltung; Durch-
fuhrung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen, sportlichen
und werbemaRigen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bil-
dungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstal-
tungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von elek-
tronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikation

von elektronischen Blichern und Zeitschriften; Erstellen von Do-



kumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von
Internetauftritten; Dienstleistungen einer Datenbank, namlich
Sammeln, Speichern, zur Verfiigung stellen und Aktualisieren von
Daten und sonstigen Informationen; Erstellen und Design von
Programmen fir die Datenverarbeitung (Computer-Software);
Pflege und Aktualisierung von Programmen fir die Datenverar-
beitung sowie Online-Updating-Service; Konfiguration von Com-
puter-Netzwerken durch Software; Erstellung, Design und Ein-
richtung von Internetprasentationen; Konzeption, Wartung und

Pflege von Internet-Inhalten®

wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen worden. Dem Beschluss
waren Ausdrucke von Internetseiten beigefiigt, die u.a. eine Verwendung der Be-
griffe ,Gourmet-Essen, Gourumet-Restaurants, Gourmetgeschaft, Gourmet-Wo-

chenende, Gourmet-Seiten, Gourmetguide” und ,Gourmettradume* belegen.

Die Erinnerung der Anmelderin ist durch Beschluss vom 9. April 2003 zurlckge-
wiesen worden. Die Marke erschopfe sich in der Beschreibung von Art, Be-
stimmung, Inhalt und Gegenstand der Waren und Dienstleistungen und weise
keine dariber hinausgehende individualisierende Eigenart auf. ,GourmetTraume*
bezeichne in seiner Gesamtheit ,Traumhaftes fir Gourmets®. Im Zusammenhang
mit den zurlickgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibe
,GourmetTraume” in seiner Gesamtheit lediglich, dass sich diese inhaltlich mit
traumhaften Dingen fur Gourmets beschaftigen. Samtliche Waren und Dienst-

leistungen konnten sich auch inhaltlich mit einem bestimmten Thema befassen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der
Auffassung, die Marke sei unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbeddirftig.
Die Unterscheidungskraft von ,GourmetTraume* ergebe sich aus der Mehrdeutig-
keit dieses Begriffs - hierzu verweist die Anmelderin u. a. auf eine Entscheidung
des EuG vom 31. Januar 2001 - DOUBLEMINT - und aus der grammatikalischen



Besonderheit, dass das Wort zusammen und Traume grof3geschrieben sei. Dritte
seien durch die Vorschrift des 8§ 23 Abs. 2 MarkenG ausreichend geschutzt.
Schliel3lich verweist die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Auffassung nach ver-
gleichbarer Marken wie ,WohnenTraume, FruhlingsTraume, Sommer-Traume,
HerbstTraume, WinterTrAume, gourmet express” fur die hier in Rede stehenden
Waren- und Dienstleistungsklassen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, jedoch nur hinsichtlich der in der Be-
schlussformel genannten Waren und Dienstleistungen begriindet; im Ubrigen ist

ihr der Erfolg zu versagen.

1. Fdr die nicht im Tenor genannten beschwerdegegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung jegliche Unter-
scheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne-
wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuber sol-
chen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke
ist es, die Ursprungsidentitat der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen zu gewahrleisten. Die Prufung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende
Mindestmald an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle
ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - eingehend und umfassend sein (vgl.
EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Nr.59; GRUR 2004, 674 - Postkantoor,
Nr. 123). Kann einer Wortmarke (die aus einem oder mehreren Wortern besteht)
ein fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein

gebrauchliches Wort (bzw. eine Wortkombination) der deutschen Sprache oder



einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterschei-
dungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH
BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Bei ,GourmetTraume* steht in Bezug auf die weiterhin zu versagenden Waren und
Dienstleistungen fur die angesprochenen breiten inlandischen Verkehrskreise ein
beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund des Verstandnisses. Diese werden
.GormetTraume® in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinngehalt verstehen,
namlich, dass sich die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen inhaltlich
mit traumhaften Dingen fir Gourmets bzw. Feinschmecker beschaftigen. Dieser
Beurteilung steht nicht entgegen, dass die Bezeichnung ,GourmetTraume* vage
ist und dem Verbraucher wenig Anhalt daftir bietet, welche konkreten Inhalte ver-
mittelt werden. Eine derartige begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer
beschreibenden Sachangabe nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Blicher
fur eine bessere Welt).

Die Anmelderin kann sich insoweit auch nicht etwa auf die von ihr in diesem Zu-
sammenhang erwahnte Entscheidung des EuG vom 31.Januar 2001
- DOUBLEMINT - berufen. Diese Entscheidung wurde vom EuGH namlich mit Ur-
teil vom 23. Oktober 2003 aufgehoben, in dem der EuGH ausgefuhrt hat, ein
Wortzeichen kdnne dann von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn es zu-
mindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehen-
den Waren oder Dienstleistungen bezeichne (GRUR 2004, 146).

Ausgehend von diesen Grundsatzen ist die angemeldete Bezeichnung nicht
schutzfahig fir Publikationsmittel aller Art - unabhangig davon, ob sie nun in ge-
druckter, elektronischer oder sonstiger Form in Erscheinung treten -, weil ,Gour-
metTraume*® hier naheliegenderweise inhaltsbezogen (im Sinne einer Behandlung

von Themen, die einen Gourmet interessieren) verstanden wird; auf die zutreffen-



den Ausfihrungen der Markenstelle wird insoweit zur Vermeidung von Wiederho-

lungen Bezug genommen.

Gleichfalls nicht schutzfahig ist die Marke fur samtliche Dienstleistungen, die einen
Bezug zu Publikationen aufweisen. Der produktbezogene Begriffsinhalt von
.GourmetTraume* betrifft nicht nur das Druckerzeugnis, den Datentrager, die
Software usw. als solche, sondern gleichermal3en auch die Dienstleistungen, mit-
tels derer die Werke entstehen und verbreitet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 342
- Winnetou; z.T. abweichend von GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHON).

Einen inhaltsbezogenen Hinweis enthalt ,GormetTraume” auch beziglich der
Lehr- und Unterrichtsmittel sowie der Schulungsveranstaltungen, da der zu ver-
mittelnde Lerninhalt (z.B. in von der Volkshochschule angebotenen Kochkursen)
das Kochen fur Feinschmecker sein kann. Auch bezlglich der weiterhin zu
versagenden Dienstleistungen ,Marktforschung und -analyse; Verkaufsforderung;
Offentlichkeitsarbeit; Durchfiihrung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen
und werbemaligen Live - Events, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen Ver-
anstaltungen® kann dem Begriff ,GourmetTraume* ein inhaltlicher Bezug entnom-

men werden.

Die Schreibweise von GourmetTraume ist entgegen der Auffassung der Anmelde-
rin als solche nicht geeignet, ein Mindestmal3 an betriebskennzeichnender Hin-
weiskraft zu bewirken. Im Deutschen ist die Zusammenschreibung von Wartern
sprachiblich. Dass der zweite Wortbestandteil mit dem Grof3buchstaben T be-
ginnt, stellt ein in der Werbung gebrauchliches Mittel dar, um zusatzliche Aufmerk-
samkeit zu erregen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Die Anmelderin kann sich auch nicht darauf berufen, Dritte seien durch die Vor-
schrift des 8 23 Nr. 2 MarkenG ausreichend geschutzt. Durch die Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshofs ist abschlieRend geklart, dass die Freistellungstat-

bestdnde des 8§ 23 MarkenG keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung



der Eintragungshindernisse des 8 8 Abs. 2 MarkenG haben, insbesondere eine
restriktive Handhabung dieser Schutzhindernisse nicht rechtfertigen (vgl. EUGH
GRUR 1999, 723, 775f (Nr. 25, 28) - Chiemsee; GRUR 2003, 604, 607 f
(Nr. 57-59) - Libertel; GRUR 2004, 946, 947 (Nr. 32, 33) Nichols).

Aus der Schutzgewahrung fur andere, nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare
deutsche Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung ab-
zuleiten. Voreintragungen fihren weder fir sich noch in Verbindung mit dem
Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen,
welche Uber die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung Uber die
Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage
dar (vgl. z.B. BPatGE 32, 5 - CREATION CROSS); BGH BIPMZ 1998, 248
- Today).

Ob im Umfang der Versagung einer Registrierung auch das Schutzhindernis der
Merkmalsbezeichnung entgegensteht (8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) kann als nicht
entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Eine andere Beurteilung ist aber fir die in der Beschlussformel genannten
Waren und Dienstleistungen geboten. ,Speicher fir Datenverarbeitungsanlagen”
weisen keine Verbindung zu traumhaften Dingen flir Feinschmecker auf; es liegt
fern, hierin eine Bestimmungsangabe zu sehen, etwa dahingehend, dass sich
diese (nur oder vorrangig) zur Speicherung etwa von Daten spezieller Fein-
schmeckerrestaurants eigneten. Entsprechendes gilt fur die Dienstleistung ,Konfi-
guration von Computer-Netzwerken durch Software”. Derartige technische Dienst-

leistungen haben im allgemeinen keinen inhaltlichen Bezug.

Waren aus Papier und Pappe, einschlie3lich Schilder und Modelle, richten sich

regelmalig nicht an eine spezielle Zielgruppe.
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Bei den Dienstleistungen in Klasse 35, die sich auf Handelsgeschafte und Wer-
bung aller Art beziehen, ist - sofern sie als selbstandige Dienstleistung fur Dritte
unter der angemeldeten Bezeichnung erbracht werden - ein inhaltsbezogenes
Verstandnis, etwa, dass nur Geschafte mit Feinschmeckern angebahnt und geta-
tigt wirden oder die WerbemalRnahmen sich nur an diese richteten, jedenfalls
nicht so naheliegend, um die Eignung, einen betrieblichen Herkunftshinweis zu
geben, mit der gebotenen Sicherheit ausschliel3en zu kénnen. Gleiches gilt be-
zuglich der Dienstleistungen der Klasse 41 ,Durchfiihrung von sportlichen Live

- Events und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten®.

In Bezug auf die in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen

stellt ,GourmetTraume® auch keine unmissverstandliche Merkmalsbezeichnung

i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Prof. Dr. Hacker Viereck Kruppa

Hu



