BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 554/12 Verkiindet am
1. Oktober 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 002 685.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mundlichen Verhandlung am 1. Oktober 2014 unter Mitwirkung der Richterin
Uhlmann als Vorsitzenden, des Richters Heimen und der Richterin k.A. Akintche

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamtes vom 5. Juni 2012 wird aufgehoben.

Grinde

Das Wortzeichen

Alblust

ist am 7. Februar 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur Waren und Dienstleistungen der

Klassen 16, 35 und 41 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 5. Juni 2012 hat die Markenstelle fur Klasse 16 die Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1 und Abs. 5, 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG teilweise zurlickgewiesen, namlich fur folgende Waren und

Dienstleistungen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Broschiren; Bucher; Comic-Hefte/-

Magazine; [Zeitschriften]; Zeitschriften; Zeitungen;

Klasse 35: Werbung; Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen ei-
ner Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkon-
zepten; Herausgabe von Werbetexten; Kundengewinnung und

-pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung fur



Werbezwecke; Organisation und Durchfiihrung von Werbeveran-
staltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen fur wirt-
schaftliche und Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Planung
und Gestaltung von Werbemalinahmen; Prasentation von Waren
in Kommunikations-Medien, fur den Einzelhandel;, Sammeln und
Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Spon-
soring in Form von Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen;
Verfassen von Werbetexten; Verkaufsforderung (Sales promo-
tion) (fur Dritte); Verteilung von Werbematerial (Flugbléatter, Pros-
pekte, Drucksachen, Warenproben);

Klasse 41: Unterhaltung; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in
elektronischer Form), ausgenommen fur Werbezwecke; Heraus-
gabe von Druckereierzeugnissen, ausgenommen fir Werbezwe-
cke, insbesondere von Zeitschriften, Zeitungen, Bicher, Maga-
zine, Broschiren; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenom-

men Druckarbeiten.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefiihrt, beim angemeldeten Zeichen
handele es sich um eine Wortverbindung zweier gangiger Begriffe, wobei sich
LAIb* auf eine Bergweide beziehe und ,Lust® fur eine innere Freude bzw. ein Be-
durfnis/Verlangen stehe. Das angemeldete Zeichen sei sprachtblich zusammen-
gesetzt, reihe sich in vergleichbar gebildete Kombinationen zweier Substantive wie
z.B. Jagdlust, Strandlust, Baulust, Reiselust, Wanderlust etc. ein und werde ohne
weiteres in der Bedeutung ,Lust an der Alb“ verstanden. Der Begriff ,Alblust® ver-
mittle damit ausschlie3lich beschreibende Vorstellungen Uber die zuriickgewiese-
nen Waren und Dienstleistungen. Der Verkehr werde davon ausgehen, dass die
so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet seien, die Lust am
Besuch, am Aufstieg oder an einer Wanderung zu einer Alb bzw. Bergweide zu
vermitteln. Beziglich der Waren der Klasse 16 gebe das Anmeldezeichen einen

inhaltlich-thematischen Hinweis. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der



Klasse 41 beschranke sich das Anmeldezeichen auf eine Sachangabe inhaltlich-
thematischer Art, insbesondere bei den Dienstleistungen, die sich auf die Heraus-
gabe von Medienerzeugnissen beschrankten. Hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 35 stehe nur eine werbewirksame Kaufaufforderung und allgemeine
Anpreisung im Vordergrund. Andere mogliche Begriffsinhalte des Bestandteils
LAID® fihrten nicht zur Schutzfahigkeit des Zeichens, weil es fur die Schutzversa-
gung ausreiche, wenn das angesprochene Publikum dem Zeichen von mehreren
in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Cha-

rakter entnehmen kénne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie halt die Anmeldung mit ndheren Ausfihrungen insgesamt fur schutzfahig. Das
Zeichen stelle keinen unmittelbaren und konkreten Sachbezug zu den zuriickge-
wiesenen Waren und Dienstleistungen her. Der Bedeutungsinhalt des Zeichens in
Verbindung mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen erschlie3e sich
dem Publikum nicht ohne weiteres. Das Zeichen sei — weil ,Alb“ nicht als Verb
nutzbar sei - eine neue, originelle Konstruktion der Anmelderin. Darlber hinaus
gebe es mehrere Interpretationsmdaglichkeiten des Begriffs. Im Gegensatz zur Be-
zeichnung ,Gartenlust”, die der Entscheidung des Bundespatentgerichts in Sa-
chen 29 W (pat) 30/07 zugrunde lag, handele es sich bei dem Zeichen ,Alblust®
gerade nicht um einen feststehenden, gebrauchlichen Begriff.

In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerdefuhrerin ihr Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis insoweit beschrankt, als von den beschwerdegegen-
stéandlichen Waren und Dienstleistungen nur noch die folgenden Dienstleistungen

beansprucht werden:

Klasse 35: Werbung; Aktualisierung von Werbematerial, Dienstleistungen einer
Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten;

Herausgabe von Werbetexten; Kundengewinnung und -pflege durch



Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung fur Werbezwecke; Pla-
katanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemafinah-
men; Prasentation von Waren in Kommunikations-Medien, fur den
Einzelhandel; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezoge-
nen Presseartikeln; Sponsoring in Form von Werbung; Verbreitung
von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsférderung
(Sales promotion) (fur Dritte); Verteilung von Werbematerial (Flug-

blatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben).

Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist auch im Ub-
rigen zulassig und in der Sache auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahrens

eingeschrénkten Verzeichnisses begriindet.

Der angegriffene Beschluss war fir die noch beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen aufzuheben, weil der Eintragung keine Schutzhindernisse gemaf
§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Insbesondere fehlt es dem Wort-
zeichen ,Alblust® fiur die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 35 weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemald 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltungsbedirftige Angabe ge-
maR 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.



Das Anmeldezeichen setzt sich aus den deutschen Substantiven ,Alb“ und ,-lust®

zusammen.

Das Wort ,Alb“ stammt aus dem Alemannischen und ist im Stdwesten des deut-
schen Sprachraums in den jeweiligen gesprochenen Dialekten auch als ,Alp“ oder
LAlpe“ bekannt. Alle diese Begriffe bezeichnen die vor allem im bayrischen
Sprachgebrauch bekannte ,AIm“ und somit eine Bergweide. Im Zusammenhang
mit dem Begriff ,Alb“ sind vor allem die Schwabische Alb, ein Jura-Mittelgebirge in
Baden-Wurttemberg, und die Fréankische Alb, ein Jura-Mittelgebirge im Norden
Bayerns, bekannt. Die Schwabische Alb ist ein ca. 200 km langes Mittelgebirge
sudlich von Stuttgart und umfasst unter anderem die Stadt Ulm. Geographisch
werden ferner zwei Flisse als ,Alb“ bezeichnet: Ein Nebenfluss des Rheins bei
Albbruck mit den Quellflissen Menzenschwander Alb und Bernauer Alb, sowie ein
Nebenfluss des Rheins bei Eggenstein-Leopoldshafen mit dem Nebenfluss
Moosalb (Alb). Als ,Alb* wird dartiber hinaus ein Wesen der nordischen Mythologie
bezeichnet, das eher als ,EIb* oder ,Elfe“ bekannt ist. Zu diesen Wesen gehort der
Nachtalb, der dem Volksglauben nach Albtraume verursacht (DUDEN, Das grol3e
Worterbuch der deutschen Sprache; WAHRIG, Deutsches Wodrterbuch; vgl. auch

www.raetsel-hilfe.de).

Unter ,Lust® versteht man ein ,inneres Bedurfnis, etwas Bestimmtes zu tun, haben
zu wollen®, ein ,auf die Befriedigung eines Wunsches gerichtetes Verlangen®, ein
,aus der Befriedigung, der Erfullung eines Wunsches, dem Gefallen an etwas ent-
stehendes angenehmes, freudiges Geflihl; gesteigerte Freude; Vergnigen® oder
ein ,heftiges, auf die Befriedigung sinnlicher, besonders sexueller Bedurfnisse
gerichtetes [triebhaftes] Verlangen® bzw. ein ,aus der Befriedigung sinnlicher,
besonders geschlechtlicher Gentlisse entstehendes Gefuhl; Erfillung einer Be-
gierde; Wollust* (Duden — Deutsches Universalworterbuch, vgl. auch BPatG, Be-
schluss vom 13.08.2008, 29 W (pat) 30/07 - Gartenlust).



Das Anmeldezeichen ist sprachublich zusammengesetzt und bedeutet in seiner
Gesamtheit ,Lust auf die Alb/Lust an der Alb®“. Im deutschen Sprachgebrauch gibt
es viele entsprechend gebildete Zusammensetzungen, die die Lust auf eine be-
stimmte Sache zum Ausdruck bringen, wie z.B. Kauflust, Kampfeslust, Lebenslust,
Reiselust, Sensationslust, Spiellust etc.. Die Auffassung der Beschwerdefihrerin,
die Wortkombination sei ungewohnlich, weil ,Alb“ nicht als Verb nutzbar sei, Uber-
zeugt nicht. Denn beispielsweise auch der Begriff ,Sensationslust ist so gebildet.
Fur eine sprachibliche Wortzusammensetzung spricht zudem, dass ,Alb“ vielfach
in Wortverbindungen als Kurzbezeichnung von ,Schwabische Alb“ verwendet wird,
wie die der Anmelderin Uberreichten Verwendungsbeispiele belegen, vgl. u.a. die
Begriffe Albparty, Albgegend, Albregion, Alb-Schau.

Die von den hier noch verfahrensgegenstandlichen Werbedienstleistungen der
Klasse 35 angesprochenen Verkehrskreise - Uberwiegend Unternehmensinhaber
und Angehdrige der unternehmerischen Fiuhrungsebene — werden das Anmelde-
zeichen daher ohne weiteres und unmittelbar im Sinne von ,Lust/Freude an der
Schwabischen Alb“ und/oder im Sinne von ,Verlangen nach oder Vergnugen auf

der Alb/Bergweide” verstehen.

Ausgehend hiervon hat das Zeichen ,Alblust‘ in Bezug zu den verfahrensgegen-
standlichen Dienstleistungen jedoch keinen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Begriffsgehalt. Es gibt kein Merkmal der hier noch betroffenen Dienstleis-
tungen aus dem Bereich der Werbung an. Die gewerbliche Werbung fir Dritte
bzw. die verkaufsférdernden Maflinahmen fur Dritte kdnnen zwar die ,Lust an der
Schwabischen Alb“ bzw. die ,Freude an/auf Bergweiden“ zum Gegenstand haben,
namlich in dem Sinne, dass diese die Lust auf Produkte aus der Schwabischen
Alb oder an Berg-Angeboten im weitesten Sinne wecken. Es entspricht aber nicht
den Branchengewohnheiten, Werbedienstleistungen durch das konkret bewor-
bene Thema bzw. Produkt zu charakterisieren, weil die Festlegung auf einen
bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschrankung bedeutet. Ublich ist dagegen

etwa eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branche, auf die die Wer-



beleistungen bezogen sind, wahrend eine Festlegung auf ein bestimmtes The-
mengebiet nicht erfolgt (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 — My World; BPatG,
Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 — myJobs; Beschluss vom
02.12.2012, 29 W (pat) 569/12 - Betriebskultur).

Weder ist dem Zeichen ,Alblust” ein Hinweis auf die Art des verwendeten Medi-
ums zu entnehmen, noch ist es als Beschreibung der Branche, flir die gearbeitet
wird, geeignet. Zwar mogen in ,Alblust® beschreibende Vorstellungen bzw. An-
spielungen im Sinne eines werblichen Hinweises auf die Bergsport- und Touris-
musbranche hineingelesen werden kdénnen. Um zu einem Branchenhinweis zu
gelangen, bedarf es aber mehrerer gedanklicher Zwischenschritte; eine derartige
analysierende Betrachtungsweise ist jedoch im Rahmen der Beurteilung der Un-
terscheidungskraft eines Zeichens unzulassig, weil sich daraus keine in den Vor-
dergrund drangende, fur den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche
Beschreibung der Dienstleistungen ergibt (BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 — smart-
book; GRUR 2012, 270 Rn. 12- Link economy).

Dem Zeichen kann deshalb fir die genannten Dienstleistungen nicht jegliche Un-

terscheidungskraft abgesprochen werden.
Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsin-

halt in Bezug auf die noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen hat,
besteht auch kein Freihaltungsbeditirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Uhlmann Zugleich fir den urlaubsbedingt Akintche
abwesenden RiBPatG Heime

Uhlmann

Hu



