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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF
BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf am 27.01.2016 durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht , die Richterin am

Oberlandesgericht und den Richter.am Oberlandesgericht

beschlossen:

Auf die sofortige Beschwerde des Beklagten wird der Beschluss des
Landgerichts Diuisseldorf vom 15.09.2015 aufgehoben und das Land-
- gericht angewiesen, den Antrag des Beklagten vom 17.08.2015 auf
Gewahrung von Prozesskostenhilfe unter Berlicksichtigung der nach-

folgenden Ausfiihrungen erneut zu bescheiden.

Grinde:

Das zuléssige Rechtsmittel hat in der Sache den tenorierten Erfolg.



Entgegen der Ansicht-des Landgerichts kann das Gesuch des Beklagten nicht
mit der Begriindung zurlickgewiesen werden, es fehle én der hinreichenden
Wahrsctjeinlichkeit der Erfolgsaussicvhi seiner Réchtsverteidigung, § 114 Abs. 1
Satz 1 ZPO.

Der Beklagte hat ausrelchende Indizien daftr vorgetragen, dass die Bezeich-
nung ,Moonboots® aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs inzwischen
zum Gattungsbegriff flir aulRen aus wasserabweisendem Kunststoff bestehen-
'de,.dick gefutterte Winterstiefel geworden ist, die aufgrund ihrer mehr oder min-
der ausgepragten Unférmigkeit an die Stiefel erinnern, wie sie die Astronauten
bei der ersten Landung auf dem Mond trugen. Es entspricht -der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes zu § 23 Nr. 2 MarkenG, dass eine be-
schreibende Angabe im Sinne diesef Norm in der Verwendung eines lexikalisch
nachweisbaren Begriffs zur naheren Kennzeichnung der Dienstleistung ode'r -
Ware liegen, sich aber auch daraus ergeben kann, dass der von der Dienstleis-
tung oder Ware angesprochene Verkehr bestimmte Begriffe wegen einer bli-
- chen beschreibenden Verwendungsweise in erster Linie als diese Beschreibung
und nicht als Kennzeichnung der bétrieblichen Herkunft versteht (vgl. BGH
GRUR 2003, 436 (439) — Feldenkrais). Vorliegend hat sich der Beklagte nicht
nur.auf diverse Worterbucheintragungen sttitzen kénnen. Vielmehr ist auch sein _
Vortrag zur Verwendung des Begriffs im allgemeinen Handel, hier ebay, unbe-
stritten geblieben. Letzterer wird durch einen Blick ins Internet bei google unter
dem Stichwort: Moonboots bestat(gt So. vertrexben belsplelswelse Tommy
Hilfinger, Joop und Naturlaufer unter der Bezelchnung ,,Moonboots" Winterstie-
fel der genannten Art, ohne dass ein irgendwie gearteter Zusammenhang mit
der Markeninhaberin bzw. ihrer Lizenznehmerin zu erkennen ist. Vor diesem
Hintergrund ware es hunmehr Aufgabe der Klagerin, substahtiiert darzulegen,
dass gleichwohli ein erheblicher Teil des Verkehrs allein den Begriff ,Moonboot*

ohne jeden Zeichenzusatz noch als herkunftshinweisend ansieht.

Ist die Bezeichnung aber zu einem Gattungsbegriff geworden, begriindete die
streitgegenstéandliche Vermarktungshandlung des Beklagten weder die Gefahr
einer Verwechslung mit einer der beiden ,Moon Boot*-Marken noch die Gefahr



einer Verwechslung mit der von der Lizenznehmerin der Markeninhaberin auf
den Markt gebrachten Produkte, § 5 Abs. 2 UWG.

Fur die Marke folgt dies aus § 23 Nr. 2 MarkehG, wonach der Inhaber einer
Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Ver-
kehr ein mit der Marke oder der geschaftiichen Bezeichnung identisches Zei-
chen oder ein &hnliches Zeichen als Angabe (iber Merkmale oder Eigenschaf-
ten von Waren oder Dfenstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaf-
fenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, inre geographische Herkunft oder die Zeit
ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, wenn die Benutzung nicht

gegen die guten Sltten verstoBt wofur vorhegend nichts ers;chtllch ist. Dabei

‘kann das Zelchen dle Elgnung, dle Beschaffenhelt délr‘ Ware zu beschrelben
auch nach Eintragung der Marke erlangen, was insbesondere dann in Betracht
kommt, wenn eine Marke aus der Sicht der Endverb_raucher zur gebréauchlichen
Bezeichnung geworden ist. lét dies aufgrund des Verhaltens oder der Untatig-
keit des Markeninhabers geschehen, kann die Marke sogar geléscht werden
(vgl. EuGH GRUR 2014, 373 - Kornspitz). Letzteres kommt vorliegend jeden-
falls fur die IR-Wortmarke ,MOON BOOT" in Betracht, da die Markeninhaberin
wohl nicht gegen die umfangreiche Benutzung dieser Marke durch Dritte vorge-
gangen ist. Die Gefahr einer Verwechslung mit einer Wort/Bild-Marke (hier der
Nr. ! ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn deren Wortbestandteil rein
beschreibend ist und ihr Bildbestandteil vom Dritten nicht genutzt wird. Der
kennzeichenrechtliche Gesichtspunkt des bloR beschreibenden Gehalts eines
Zeichenbestandteils oder Zeichens schlieBt auch eine lauterkeitsrechtliche
Verwechslungsgefahr aué (vgl. BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 72 -
AMARULA/Marulablu). | o
Bei einem gattungsgeméfsen Verstandnis von ,Moonboot" ist aber auch ausge-
schlossen, dass der Verkehr angesichts des Angebots von ,Moonboots* durch
den Beklagten nur von der Lizenznehmerin der Markeninhaberin auf den Markt _
gebrachte Produkte eh/vartete.

Die Prifung, ob § 121 Abs. 3 ZPO der vom Beklagten beantragten Beiordnung
.von Rechtsanwalt Réssner aus Berlin entgegen steht, (iberlssst der Senat dem



4
Landgericht und hat daher von einer endglltigen Bescheidung des streitgegen-

standlichen Antrags abgesehen.

Einer Kostenentscheidung fiir das Beschwerdeverfahren bedurfte es im Hinblick
. auf § 127 Abs. 4 ZPO nicht.




