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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 66 654

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der BeschlulR der Mar-
kenstelle fur Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 24. Marz 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung fir die

nachfolgend genannten Waren zurtickgewiesen worden ist:

"unedle Metalle, transportable Bauten aus Metall, Schlosserwaren,
Kleineisenwaren, Geldschréanke, Briefkasten, Stralenschilder u. &.
Orientierungshinweiser, Maschinen fur die Metall-, Holz-, Kunst-
stoffverarbeitung; Maschinen fiir die chemische Industrie, fir den
Bergbau, fir die Holzindustrie; Werkzeugmaschinen; landwirt-
schaftliche Gerate, insbesondere Waschmaschinen, Spulmaschi-
nen, Waschetrockner, Pumpen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen,
elektrische Sagen; handbetatigte Werkzeuge fur land-, garten- und
forstwirtschaftliche Zwecke, fir den Maschinen-, Apparate- und
Fahrzeugbau sowie fir die Bautechnik; Messerschmiedewaren,
Gabel, Loffel — auch aus Edelmetallen -, Hieb- und Stichwaffen;
Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen, Nagel-
schneidemaschinen und elektrische Zahnblrsten, Rasenmaher,
wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, foto-
grafische, Film-, optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Ret-
tungs- und Unterrichtsapparate und —instrumente; Gerate zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Mag-
netaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufsautomaten und
Mechaniken fur geldbetéatigte Apparate, Registrierkassen, Re-
chenmaschinen und Datenverarbeitungsgerate; Feuerléschgerate
und —fahrzeuge Stative fir Kameras, Verbindungsarmaturen fur
elektrische Kabel, Dréhte, Leiter; Schalter und Verteilertafeln
oder —schranke; Spezialbehélter fur Waren der Klasse 9; Signal-

pfeifen; Warndreiecke; Unfallschutzbekleidung; Schwimmgurtel,



Schwimmflossen, Atmungsgerate fur Taucher, elektrische Reini-
gungsgerate fur den Haushalt; Brillen, chirurgische, arztliche,
zahn- und tierarztliche Instrumente und Apparate, kunstliche
Gliedmaf3en, Augen und Zahne, orthopadische Artikel, Spezial-
mobiliar fir medizinische Zwecke; BlutdruckmeRRgerate, Hoérge-
rate, Rollstihle, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-,
Koch-, Kuhl-, Trocken-, Liftungs- und Wasserleitungsgeréte sowie
sanitdre Anlagen, elektrische Christbaumbeleuchung (Ketten),
Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Schul3waffen, Teile von Ge-
wehren, Gewehrfutterale, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edel-
steine, Uhren, ZeitmeRinstrumente; Edelmetalle und deren Legie--
rungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, so-
weit nicht in anderen Klassen enthalten, Musikinstrumente, Papier,
Pappe (Karton) und Waren daraus, nadmlich Papierhandtiicher,
Papierservietten, Filterpapier, Taschenttcher, Toilettenpapier, Pa-
pierwindeln, Verpackungsbehélter, Verpackungstiten; Druckerei-
erzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Kleb-
stoffe; Kinstlerbedarfsartikel, namlich Zeichen-, Mal- und Model-
lierwaren; Pinsel, Schreibmaschinen und Bduroartikel; Lehr- und
Unterrichtsmittel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, né&mlich
Hullen, Beutel, Folien; Spielkarten, Mobel, Spiegel, Rahmen, Mo6-
belscharniere, Briefkasten nicht aus Metall, Schilder einschlieflich
Fahrzeugkennzeichenschilder nicht aus Metall; Verkaufsschalter,
Ticketterminals, Gerate und Behélter fuir Haushalt und Kiche
(nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kamme und Schwamme;
Bilrsten, Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut soweit
nicht in anderen Klassen enthalten; Isolierkannen, Tépfe, Pfannen,
Abfalleimer nicht aus Metall, Webstoffe und Textilwaren, namlich
Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswasche, Bett- und Tisch-
decken; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Knopfe, Haken und Osen, Nadeln, Hakel- und Stricknadeln, kiinst-



liche Blumen, Teppiche, FuBmatten, Matten, Linoleum und Bo-
denbelage aus Gummi, Kunststoff, Naturstein, Kacheln, Kunst-
stein oder texilem Material; Tapeten ausgenommen aus textilem
Material, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel soweit nicht in

anderen Klassen enthalten; Christbaumschmuck."

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung des Markenregisters ist unter der Nr. 398 66 654 als

Wort-/Bildmarke mit dem Antrag auf farbige Eintragung angemeldet

& Design Zentrum
Nordrhein Westfalen

fur die im Tenor genannten Waren sowie fur folgende Dienstleistungen:

"Marktforschung, Marktanalyse sowie Durchfihrung von Messen
und Ausstellungen, Betrieb eines Museums, Filmproduktion, Film-
vorfuhrung, Veroffentlichung und Herausgabe von Bichern, Zeit-
schriften und Zeitungen, technische Beratung und gutachterliche
Tatigkeit sowie Erstellen von Programmen fur die Datenverarbei-

tung".



Die Markenstelle fur Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
BeschluR des Prufers die Anmeldung zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist im we-
sentlichen ausgefihrt, es handele sich um eine rein beschreibende Angabe, die
aus diesem Grunde freizuhalten und auch nicht unterscheidungskrafig ist. Die von
der Anmelderin vorgelegten "Unbedenklichkeitsbescheinigung” des Ministeriums
fur Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen binde das DPMA in dem vorliegenden Eintragungsverfahren nicht.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begriindung fuhrt sie aus, das an-
gemeldete Zeichen sei fur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht
beschreibend. Im Designzentrum Nordrhein-Westfalen wirden Gebrauchsge-
genstande und gangige Produkte, deren Design als besonders anspruchsvoll,
hochwertig oder innovativ beurteilt wird, ausgestellt und ausgezeichnet. Der Ver-
kehr nehme diese Marke als eine Art Gitesiegel wahr. Der Ausgezeichnete er-
halte gleichzeitig die Berechtigung, die Marke werbend zu nutzen. Das angemel-
dete Zeichen weise auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Dies ergebe
sich schon aus dem vorangestellten roten Punkt. Im Gbrigen seien eine Reihe von

vergleichbaren Marken in das Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt,

den BeschluRR der Markenstelle aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Entgegen der Auffas-
sung der Markenstelle liegen Versagungsgriinde nach 8§ 8 Abs 2 Nr2 und Nr 1l

MarkenG lediglich fir die beanspruchten Dienstleistungen vor.



1. Ein Freihaltungsbedirfnis (8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) fir die angemeldeten Wa-

ren ist nicht gegeben.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich im Grundsatz um eine be-
schreibende Sachangabe. Sie setzt sich zusammen aus dem Begriff "Design Zent-
rum" und der Ortsangabe Nordrhein Westfalen. Zudem ist das Zeichen mit einem

vorangestellten Punkt versehen.

Der Begriff "Design Zentrum" weist auf eine Stétte hin, die sich im weitesten Sinne
mit dem Design beschaftigt, entsprechend gestaltete Produkte ausstellt bzw an-
bietet, sie ggf selbst gestaltet oder entsprechend hergestellte Produkte bewertet.
Im Ergebnis lassen sich alle Dienstleistungen rund um das Design unter diesen

Begriff einordnen.

Der Zusatz "Nordrhein Westfalen" weist auf den Sitz des Zentrums bzw auf seinen
Tatigkeitbereich hin. Es handelt sich hierbei um eine freizuhaltende, rein geogra-

phische Angabe des Orts- und Wirkungsbereichs.

Gleichwohl erstreckt sich das Freihaltungsbedurfnis mit diesem Bedeutungsinhalt

nicht auf die angemeldeten Waren.

Nach standiger Rechtsprechung mufl3 das Freihaltungsbedirfnis gerade fur die
Waren (oder Leistungen) nachgewiesen werden, die von der einzutragenden
Marke erfaldt sein sollen. Demgegeniber reicht es nicht aus, wenn die angemel-
dete Bezeichnung lediglich einen Hinweis auf den Geschaftsbetrieb enthalt. Der
dadurch nahegelegten Gefahr einer Aushéhlung der freizuhaltenden Angabe soll
nicht im Eintragungs- oder Loschungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren
begegnet werden (BGH BIPMZ 1999, 365 — HOUSE OF BLUES mit weiteren

Nachweisen).



Nach der durchgefiihrten Internetrecherche kann nicht festgestellt werden, dafl3 die
Bezeichnung "Designzentrum” im Verkehr auch als Bezeichnung besonderer
Merkmale fir die in derartigen Betrieben verdufRerten Waren dienen kann. Es
kann insbesondere nicht angenommen werden, dal3 so gekennzeichnete Waren
ohne weiteres als Produkte mit einem besonderen Design angesehen werden und
eine derartige Bezeichnung als Pradikat fur eine in diesem Sinne besondere Form
steht. Vielmehr ist fir eine derartige Bewertung ein gedanklicher Zwischenschritt
notig, der den Bogen von der im Vordergrund stehenden Aussage uber den Ge-
schéaftsbetrieb "Designzentrum" zu einer bestimmten Eigenschaft der Ware
spannt. Fur den angesprochenen Verkehr besteht mithin ein gedanklicher Ergan-
zungsbedarf im Sinne eines "ausgezeichnet vom....", der der Annahme einer ohne

weiteres verstandlichen Sachangabe entgegensteht.

Demgegeniber stellt die angemeldete Bezeichnung mit ihnrem oben dargestellten
Bedeutungsinhalt fir die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres eine be-
schreibende Sachangabe dar. Dies steht auch der Rechtsprechung des BGH aaO
im Einklang, der mit der ausgefuhrten Argumentation den Versagungsgrund des
Freihaltungsbedurfnisses lediglich auf den Warenbereich erstreckt hat. Eine der-
artige Begrenzung ist auch sinnvoll, da bei Dienstleistungen regelmallig eine
Ubereinstimmung der beschreibenden Bezeichnung des Geschaftsbetriebs mit

den dort angebotenen Dienstleistungen gegeben sein wird.

Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke wirkt nicht schutzbegrin-
dend. Die Aufspaltung der urspriinglich zusammengesetzten Bezeichnung De-
signzentrum in zwei Substantive ist ein Ubliches werbemafiges Gestaltungsmittel
zur Erleichterung der Lesbarkeit und damit der Informationsaufnahme. Soweit die
angemeldete Marke zudem auf Bindestriche zwischen den vorgenannten Begriffen
und der Ortsangabe "Nordrhein Westfalen" verzichtet, handelt es sich dabei um
eine ebenfalls in der Werbung Ubliche Reduktion auf die eigentlich sinntragenden

Begriffe und deren Herausstellung.



Auch der beigestellte Punkt verhilft dem angemeldeten Zeichen nicht zur Schutz-
fahigkeit. Er ist als eine der einfachsten graphischen Formen nicht in der Lage,
von der beschreibenden Bedeutung des Wortbestandteils wegzufuhren und eine
den schutzunfahigen Charakter der tbrigen Markenteile aufhebende Verfremdung
im Gesamteindruck zu erreichen (vgl Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl., § 8
Rdn 145 mit weiteren Nachweisen; BGH WRP 2001, 1201-anti KALK).

Gleiches gilt fur die gewahlte farbige Ausgestaltung der angemeldeten Bezeich-
nung. Diese kann schon deshalb eine Eintragung nicht rechtfertigen, da die Farb-
gestaltung grundsatzlich nicht den Schutz der Marke auf die gewdahlte Farbe be-
schrankt. Dies ware grundsatzlich nur durch eine rechtsverbindliche Einschran-
kung des Schutzes mittels einer beigefiigten Beschreibung maoglich (Altham-
mer/Strobele aaO 8§ 8 Rdn 149, § 9 Rdn 78 jeweils mit weiteren Nachweisen). Im
ubrigen wére die vorliegende, in einem einfachen Rotton gehaltene, farbliche Aus-
gestaltung auch nicht in der Lage, ihrerseits schutzbegriindend zu wirken.

Die vorgelegte "Unbedenklichkeitsbescheinigung” des Ministeriums flr Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom
28. Mai 1999 ist fur das vorliegende Verfahren ohne jede rechtliche Verbindlich-
keit. Das genannte Schreiben a3t keine markenrechtlich relevanten Grinde er-
kennen, die es erlauben, ein derartiges Zentrum allein fur die Anmelderin — wenn
auch nur fur den Bereich des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen — zu monopoli-
sieren. Zudem ist nicht ersichtlich, dal3 ein derartiges Zentrum auf Dauer in den
Handen der Anmelderin liegen muif3te. Im Ubrigen obliegt die Beurteilung eines
markenrechtlichen Freihaltungsbedurfnisses den zustdndigen Behoérden, fir das
Eintragungsverfahren dem Deutschen Patent- und Markenamt und ggfls nachfol-

gend dem Beschwerde- und Rechtsbeschwerdegericht.

2. Der angemeldeten Marke fehlt fir die hier nur noch maf3geblichen Waren auch
nicht jegliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).



Regelmalig besteht Gber die Gemeinsamkeit des Kriteriums einer beschreiben-
den Sachangabe ein Gleichlauf zwischen den Versagungsgriinden nach § 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG und 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Danach kann die Unterscheidungskraft
entfallen, wenn die Marke keinen fir die fraglichen Produkte im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Hiervon kann vorliegend angesichts der

zum Freihaltungsbedurfnis getroffenen Feststellungen nicht ausgegangen werden.

Neben beschreibenden Sachangaben sind zur Unterscheidung gebrauchliche
Worte oder Wortfolgen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, nicht
geeignet (BGH in standiger Rechtsprechung, zB MarkenR 1999, 351 — FOR
YOU). Fur eine derartige Besonderheit der in der angemeldeten Marke enthalte-
nen Wortfolge bestehen aber vorliegend keine Anhaltspunkte (vgl auch den im
Nachgang zur Entscheidung des BGH ergangenen Beschlul3 des Senats vom
10. April 2000, PAVIS PROMA-Kliems, 30 W (pat) 147/94 — HOUSE OF BLUES).

3. Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen angeblich vergleichbarer Mar-
ken durch das Deutsche Patent- und Markenamt beruft, fuhrt dies zu keiner an-
spruchsbegrindenden Selbstbindung des DPMA und nachfolgend des BPatG,
weil die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit eine reine Rechtsfrage und keine
Ermessensfrage darstellt (Althammer/Strobele aaO 8 8 Rdn 85 mwN). Etwaigen
unrichtigen Eintragungen kann allenfalls durch Léschung dieser Marken begegnet
werden, nicht aber durch die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwal-

tungshandelns (Althammer/Strobele aaO).

Auf die Beschwerde der Anmelderin ist daher der Beschlu? der Markenstelle in-
soweit aufzuheben, als der Anmeldung die Eintragung fur die beanspruchten Wa-

ren verweigert wurde. Im tbrigen unterliegt die Beschwerde der Zurickweisung.
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Fur das weitere Verfahren vor dem DPMA wird darauf hingewiesen, daf3 die vor-
liegende Entscheidung keine Aussage uber die rechtliche Zulassigkeit des Waren-
verzeichnisses beinhaltet. Dem DPMA obliegt daher ggfls eine diesbezigliche Ab-

klarung.

Dr. Buchetmann Schramm Voit

Ju



