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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 02 731.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
in der Sitzung vom 6. Dezember 2006

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 23. November 2004 insoweit aufgehoben, als

die Anmeldung fur die Waren

~,Ccompact-Disks; Diapositive; Filme (belichtet); Leuchtschil-
der; Mause (Datenverarbeitung); Oberschalen fir Mobiltele-
fone; Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen);
Sonnenbrillen; Telefonapparate; Videokassetten; Anzlge;
Badeanziige; Badehosen; Bademaéntel, Bademutzen, Bade-
sandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tucher fir Bekleidungs-
zwecke); Baskenmiutzen; Bekleidung aus Leder; Bekleidung
aus Lederimitat; Bekleidung fur Autofahrer; Bekleidungs-
stiicke aus Papier; Bekleidungsstiicke, soweit in Klasse 25
enthalten; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Teddies, Bodies);
Bustenhalter; Damenkleider; Einlegesohlen; Faschings-,
Karnevalskostiime; Fausthandschuhe; Ful3ballschuhe; Girtel
(Bekleidung); Halbschuhe; Halbstiefel (Stiefeletten); Hals-
ticher; Handschuhe (Bekleidung); Hausschuhe; Hemdblu-
sen; Hemden; Hemd-Hdschen-Kombinationen (Unterbeklei-
dung); Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hosentrager;
Huftgurtel; Hute, Jacken; Jerseykleidung; Kleidertaschen
(vorgefertigt); Kopfbedeckungen; Krawatten; Lederbeklei-
dung: Mantel; Morgenmantel; Mitzen; Miutzenschirme; Ober-
bekleidungsstiicke; Overalls; Pantoffeln; Parkas; Pelze (Be-
kleidung); Pullover; Pyjamas; Radfahrerbekleidung; Regen-
mantel; Rocke; Sandalen; Schals; Schlafanziige; Schlupfer;
Schuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Schirzen; Slips;

Socken; Sportschuhe (Halbschuhe); Stiefel; soweit in Klas-



se 25 enthalten; Stirnbander (Bekleidung); Stoffschuhe (Es-
padrillos); Strandanzlige; Strandschuhe; Sweater; Trikotklei-
dung; Trikots; T-Shirts; Uberzieher (Bekleidung); Uniformen;
Unterbekleidungssticke; Unterhosen; Unterwésche; Westen,

soweit in Klasse 25 enthalten®

zurliickgewiesen wurde.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 19. Januar 2004 angemeldete Wortmarke

GERMAN CLUB

ist fur folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt.

Compact-Disks; Diapositive; Filme (belichtet); Leuchtschilder;
Mause (Datenverarbeitung); Oberschalen fir Mobiltelefone;
Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); Sonnenbrillen;
Telefonapparate; Videokassetten; Anziuge; Badeanziige; Badeho-
sen; Bademantel, Bademditzen; Badesandalen; Badeschuhe;
Bandanas (Tucher fur Bekleidungszwecke); Baskenmiutzen; Be-
kleidung aus Leder; Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidung fur
Autofahrer; Bekleidungssticke aus Papier; Bekleidungsstiicke,
soweit in Klasse 25 enthalten; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Ted-

dies, Bodies); Bustenhalter; Damenkleider; Einlegesohlen; Fa-



schings-, Karnevalskostime; Fausthandschuhe; FuRballschuhe;
Gurtel (Bekleidung); Halbschuhe; Halbstiefel (Stiefeletten); Halstu-
cher; Handschuhe (Bekleidung); Hausschuhe; Hemdblusen; Hem-
den; Hemd-Hbdschen-Kombinationen (Unterbekleidung); Hosen,
soweit in Klasse 25 enthalten; Hosentrager; Huftglrtel; Hute;
Jacken; Jerseykleidung; Kleidertaschen (vorgefertigt); Kopfbe-
deckungen; Krawatten; Lederbekleidung: Méntel; Morgenmantel;
Mutzen; Mutzenschirme; Oberbekleidungsstiicke; Overalls; Pan-
toffeln; Parkas; Pelze (Bekleidung); Pullover; Pyjamas; Radfahrer-
bekleidung; Regenmantel; Récke; Sandalen; Schals; Schlafan-
zuge; Schlupfer; Schuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Schirzen;
Slips; Socken; Sportschuhe (Halbschuhe); Stiefel, soweit in
Klasse 25 enthalten; Stirnbander (Bekleidung); Stoffschuhe (Espa-
drillos); Strandanzuge; Strandschuhe; Sweater; Trikotkleidung; Tri-
kots; T-Shirts; Uberzieher (Bekleidung); Uniformen; Unterbeklei-
dungssticke; Unterhosen; Unterwasche; Westen, soweit in Klasse
25 enthalten; Betrieb einer Diskothek; Betrieb einer Modellagentur
fur Kunstler; Betrieb von Tonstudios; Dienste von Unterhaltungs-
kinstlern; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios;
Durchfihrung von Live-Veranstaltungen; Durchfihrung von Spie-
len im Internet; Filmproduktion; Herausgabe von Texten (ausge-
nommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereier-
zeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im In-
ternet; Herausgabe von Zeitschriften und Bichern in elektroni-
scher Form, auch in Intranetzen und im Internet; Montage und Be-
arbeitung von Videobandern; Multimedia-Dienstleistungen, nam-
lich Produktion von Multimedia-Prasentationen; Musikdarbietun-
gen; Organisation und Veranstaltung von Events, namlich von
kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation
von Messen; Ausstellungen, Kongressen und Seminaren fur Kul-

tur- und Unterhaltungszwecke; Party-Planung (Unterhaltung);



Platzreservierungen fir Unterhaltungsveranstaltungen; Produktion
von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Ticketverkauf;
Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen fiur kulturelle oder
Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Baéllen; Veranstaltung von
Schonheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows;
Veranstaltung von Wettbewerben (Unterhaltung); Vermietung von
Audiogeraten; Vermietung von Beleuchtungsgeréten fir Buhnen-
ausstattung und Fernsehstudios; Vermietung von Bihnendekora-
tion; Vermietung von Theaterdekoration; Vermietung von Tonauf-

nahmen; Videofilmproduktion.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klas-
se 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorange-
gangener Beanstandung durch Beschluss vom 23. November 2004 als nicht un-
terscheidungskraftig zuriickgewiesen. Der angesprochene, mit der englischen
Sprache vertraute Verkehr entnehme der angemeldeten Bezeichnung in der Ge-
samtheit lediglich den unmittelbar beschreibenden Hinweis, dass solche Waren
und Dienstleistungen angeboten wurden, welche von irgendeinem Verein/Club in
Deutschland stammten. Ein betriebsindividualisierender Herkunftshinweis werde
nicht gegeben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zwar bereite das inhaltliche Verstandnis der englischsprachigen Bezeichnung
.GERMAN CLUB" (i. S. v. Deutscher Klub) dem angesprochenen Verkehr keine
Schwierigkeiten, jedoch werde deshalb nicht zwingend auf die deutsche Herkunft
der Waren oder der Dienstleistungsangebote seitens irgendeines Clubs in
Deutschland geschlossen. Das Adjektiv ,GERMAN®“ beziehe sich auf ,CLUBY,
nicht aber auf die Waren und Dienstleistungen. Eine unmittelbare waren- und
dienstleistungsbeschreibende Angabe stelle , GERMAN CLUB" nicht dar.



Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde des Anmelders ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt
wurde, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulassig (8 66, 8 165
Abs. 4 a. F. MarkenG). In der Sache hat sie teilweise (bezuglich der Waren in den
Klassen 9 und 25) Erfolg, im Ubrigen (bezuglich der Dienstleistungen in Klas-
se 41) ist sie wegen fehlender Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeich-

nung zuruckzuweisen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuiber sol-
chen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuUGH GRUR 2006, 233,
235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18, 19 - FUSSBALL
WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Bei Wortmarken ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft aus-
zugehen, wenn der Marke ein fur die beanspruchten Waren im Vordergrund ste-
hender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann, oder wenn es sich
um ein gebrauchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder
einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH a. a. O., FUSSBALL
WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

Wie der Anmelder selbst einraumt, bereitet die Ubersetzung und das Verstandnis
der englischsprachigen Wortfolge ,GERMAN CLUB" (i. S. v. deutscher Club, deut-
scher Verein) dem angesprochenen inlandischen Verkehr keine Schwierigkeiten.

Fur sdmtliche beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41 liegt ein unmittelbar



beschreibender Bedeutungsgehalt nahe, und zwar gerade auch bei angemesse-
ner Berilicksichtigung des Umstands, dass der Begriff ,Club® mehrere Bedeutun-
gen aufweist, ndmlich sowohl einen Verein bzw. eine gesellschaftliche oder gesel-
lige Vereinigung bezeichnen kann, als auch einen gastronomischen Betrieb, vor

allem mit Musik- und sonstigen Unterhaltungsangeboten.

Fur Dienstleistungen, welche sich in irgendeiner Weise auf Unterhaltungsange-
bote beziehen - und das ist nach der Fassung des Verzeichnisses hinsichtlich der
Klasse 41 die grol3e Mehrheit - liegt deshalb die Annahme nahe, diese wirden im
Rahmen eines (deutschen) Clubs erbracht oder seien speziell fir solche Clubs
bestimmt. Verlags- und Druckereierzeugnisse, auch in elektronischer Form, wer-
den vielfach tGber Clubs vertrieben, so dass auch fir Dienstleistungen, die sich auf
die Herstellung, Verdoffentlichung und Vermittlung derartiger Publikationen bezie-
hen, keine Unterscheidungskraft gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winne-
tou). Entsprechendes gilt fir Messen, Ausstellungen, Kongresse und Seminare fir
kulturelle Zwecke, die von einem derartigen Club ausgerichtet werden kénnen.
Der Verkehr wird somit davon ausgehen, die beanspruchten Dienstleistungen
wurden von einem (beliebigen) Club in Deutschland erbracht werden bzw. seien
fur solche Clubs bestimmt. In der angemeldeten Bezeichnung wird er insoweit

nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem (einzigen) Geschéftsbetrieb sehen.

Fur die beanspruchten Waren in den Klassen 9 und 25 ist dagegen ein unmittelbar
produktbezogenes Verstdndnis in mal3geblichen Publikumskreisen nicht ohne
Weiteres zu erwarten. Die Annahme, dass die betreffenden Erzeugnisse nur fir
deutsche Clubs (in jeder der aufgezeigten Bedeutungen) geeignet oder bestimmt
sind oder ausschlief3lich tber solche bezogen werden kénnen, liegt nicht wirklich
nahe. Auch dass mit der Angabe ,GERMAN CLUB* mittelbar ein Qualitatshinweis
gegeben werden soll (auf hochwertige Erzeugnisse aus deutscher Produktion),
erschliel3t sich fir inlandische Verbraucherkreise in keiner Weise. Zwar mag auf
dem Bekleidungssektor der Begriff ,Club-Stil* (und somit auch ,Club® in Alleinstel-
lung) eine - freihaltebedurftige - Fachbezeichnung darstellen; diese Beurteilung gilt



aber nicht fir die angemeldete Gesamtbezeichnung, da ein spezieller deutscher
Club-Stil fur bestimmte Bekleidungssticke nicht bekannt ist, mithin ,GERMAN
CLUB* fur Waren der Klasse 25 nicht als Beschaffenheitsangabe dienen kann.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt von daher keinem Freihaltebedurfnis
(i. S. d. 88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und entbehrt nicht des notwendigen Mindest-
mafes an betriebskennzeichnender Hinweiskraft (gemafl 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG), so dass der Beschwerde hinsichtlich der beanspruchten Waren stattzuge-

ben ist.

gez.

Unterschriften



