BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 240/04 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 15. Juni 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 55 390
(hier: Loschungsverfahren S 269/03)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) unter Mitwirkung ...

auf die mindliche Verhandlung vom 22. November 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 13. September 2004 insoweit aufgehoben, als die
Ldschung der Marke 302 55 390 fir die Dienstleistung ,Be-
trieb von Diskotheken” angeordnet worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zuriick-

gewiesen.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Markeninhaberin die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.



Grinde

Fur die Antragsgegnerin ist unter der Nummer 302 55 390 die Marke

FestSpielHaus

fur die Dienstleistungen

»rheater-, Musik- und Tanzveranstaltungen im Bereich Kabarett,
Commedia dell’Arte, Improvisationstheater, Satire, Varieté, Musical,
Volks- und Popmusik, wobei die Inszenierungen mit Beteiligung des
Publikums bzw. der Besucher durch gemeinsame Spielsituationen
erfolgen, die Spielvorlagen im Prozess mit den Beteiligten erarbeitet
werden, es sich nur um Amateure, Schauspielschuler, Studenten der
Theaterwissenschaft und unbekannte Kinstler handelt und die
Schwerpunktsetzung auf dem Erarbeitungsprozess und der Ent-
wicklung individueller und kollektiver Kompetenz der Beteiligten
liegt; Betrieb von Diskotheken; Film- und Videoprojekte junger Er-
wachsener, Dokumentationen zu Themen von und tber Jugendliche
sowie die Durchfihrung von Fotoausstellungen; Veranstaltung und
Durchfihrung von Seminaren zu den vorgenannten Veranstaltungen
als Themen und zu Videotechnik; Ausstellungen fir kulturelle
Zwecke*

in das Register eingetragen. Die Anmeldung dieser Marke erfolgte am
13. November 2002, die Eintragung am 4. November 2003.



Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2003 die Léschung der
Marke beantragt, da sie entgegen 8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen
worden sei. Es handele sich nur um eine die Dienstleistungen beschreibende An-
gabe. Der Bildbestandteil der Marke sei nicht geeignet, diese Schutzhindernisse
Zu beseitigen. Zur Begrindung ihres Loschungsantrags stitzt sich die Anmelderin
zudem auf zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 2001
(GRUR 2002, 814 - Festspielhaus I) und vom 30. Januar 2003 (GRUR 2003, 792
- Festspielhaus 1), die beide in dem Verfahren | ZR 136/99 ergangen sind. Dabei

ging es u. a. um die Frage, inwieweit aus der Marke 397 30 568

T Phaihay

eingetragen fur die Dienstleistungen

,Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit
dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Thea-
ter, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film/Video-Produktion und
-Vorfuhrung zu planen, zu organisieren und durchzufiihren; Ver-
pflegung; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem
Ziel, Bewirtung von Gasten zu planen, zu organisieren und durch-

zuftuhren®

gegen die Verwendung der Bezeichnung ,Festspielhaus® vorgegangen werden
kann. Der Bundesgerichtshof hat zunachst durch Versaumnis- und sodann durch
Endurteil zivilrechtliche Anspriiche des Rechtsvorgéngers der Markeninhaberin
verneint. Zur Begrindung hat er u. a. ausgefihrt, der Begriff ,Festspielhaus” sei



fur Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen als Angabe
des Ortes dieser Darbietungen beschreibend und deshalb nicht unterscheidungs-
kraftig.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 3. Dezember 2003 zugestellten Léschungs-
antrag mit Schriftsatz vom 27. Januar 2004 widersprochen und dessen kosten-
pflichtige Zurlickweisung beantragt. Der Loschungsantrag zeige nicht auf, welche
Bedeutung bzw. Sachinformation der streitgegenstandlichen Marke zu entnehmen
sei. Die von der Antragstellerin herangezogenen Entscheidungen des Bundesge-
richtshofes gaben fur den vorliegenden Fall nichts her, weil die dortigen Klagemar-
ken fur ein Dienstleistungsverzeichnis eingetragen seien, das wesentlich breiter

formuliert sei als das der vorliegenden Streitmarke.

Die Markeninhaberin verweist hierzu auf einen von ihr in dem Verfahren
29 W (pat) 78/01 erstrittenen Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts
vom 24. September 2003. Darin ist die Wortmarke 399 10 122

Festspielhaus

fur die spezifischen Dienstleistungen, wie sie auch mit der vorliegenden Streit-
marke beansprucht sind, als schutzfahig angesehen worden. Zur Begrindung
heil3t es in dieser Entscheidung u. a., der Begriff ,Festspielhaus” sei eng mit kiinst-
lerisch hochkaratigen Opern-, Musik- und Theaterauffihrungen verknupft und
weise insoweit Uber die bloe Angabe der Auffihrungsstatte hinaus auch einen
inhaltsbeschreibenden Bezug auf. Demgegenuber wirden die spezifischen
Dienstleistungen (wie sie auch mit der vorliegenden Streitmarke beansprucht sind)
nach den Ermittlungen des (29.) Senats nicht in Festspielhdusern erbracht. Inso-
weit unterscheide sich das hier beanspruchte Dienstleistungsverzeichnis deutlich
von dem, das den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zugrunde gelegen ha-
be.



Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 13. September 2004 die vollstandige Léschung der Streitmarke ange-
ordnet. Der Léschungsantrag sei zulassig. Dem stehe nicht entgegen, dass die
Marke noch nicht eingetragen gewesen sei, als die Antragstellerin den Antrag
beim Amt eingereicht habe. Dieser Mangel sei durch die Eintragung der Marke vor
der Zustellung des Antrags an die Markeninhaberin geheilt worden. Der LO-
schungsantrag sei auch begriindet, da die Marke entgegen 8§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und
2 MarkenG eingetragen worden sei und diese Schutzhindernisse zum Zeitpunkt
der Entscheidung noch fortbestiinden. Die Marke unterliege fur die eingetragenen
Dienstleistungen, die allesamt dem kulturellen Bereich zuzuordnen seien, auf-
grund ihres beschreibenden Charakters einem Freihaltungsbedurfnis. Die Marke
benenne lediglich den Ort, an dem die beanspruchten Dienstleistungen erbracht
wirden. Die Markenabteilung stitzt sich insoweit auf die bereits erwahnten Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 2001 und vom
30. Januar 2003. Der gegenteiligen Auffassung des Bundespatentgerichts im Be-
schluss vom 24. September 2003 in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01 sei nicht zu
folgen. Samtliche eingetragenen Dienstleistungen kénnten auch in einem Fest-
spielhaus erbracht werden. Der Annahme eines Freihaltungsbedurfnisses stehe
die werbeubliche Schreibweise und Graphik der Marke nicht entgegen. Aufgrund
ihres beschreibenden Charakters fehle der Marke schlie3lich auch das erforder-

liche Mindestmal3 an Unterscheidungskratft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur
Begrindung fuhrt sie aus, dass die beanspruchten Dienstleistungen typischerwei-
se nicht in einem Festspielhaus dargeboten wirden. Insoweit liege die Sache
anders als in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Verfahren. In einem
Festspielhaus seien ausschliel3lich hochkaréatige Veranstaltungen zu erwarten,
nicht aber Darbietungen von Amateuren und Laiendarstellern im Bereich Kabarett,
Improvisationstheater, Varieté etc.. Die Markeninhaberin stitzt sich hierzu weiter-
hin auf die Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom
24. September 2003 in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01.



Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
13. September 2004 aufzuheben und den Léschungsantrag zu-

riickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurickzuweisen und der Markeninhaberin die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss unter Hinweis auf ihr Vorbringen im
Amtsverfahren und die erwahnten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. In der
mindlichen Verhandlung hat sie Internetausdrucke Uber Veranstaltungen der
Festspielhduser Baden-Baden und Neuschwanstein/Fussen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin ist nur in geringem Umfang
- namlich bezuglich der Dienstleistung ,Betrieb von Diskotheken® - begrindet. Im
Ubrigen ist ihr der Erfolg zu versagen, weil die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG eingetragen wurde und die Markenabteilung die angegriffene Marke
insoweit zu Recht gemal 88 54, 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG geldscht hat.

1. Die Markenabteilung ist mit zutreffender Begriindung von der Zulassigkeit des
am 23. Oktober 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen

Ldschungsantrags ausgegangen. Zwar ist dieser Antrag noch vor der Eintra-



gung der Marke am 4. November 2003 gestellt worden. Dieser Mangel ist je-

doch durch die zwischenzeitliche Eintragung der Marke geheilt.

Die Markenabteilung hat des weiteren zutreffend angenommen, dass der an-
gegriffenen Marke fur die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme der
Dienstleistung ,Betrieb von Diskotheken* - schon zum Eintragungszeitpunkt
die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte. Die Marke hatte daher nicht in

das Register eingetragen werden dirfen.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fir die von der Marke erfassten (Waren oder) Dienstleistungen
eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu
werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidenti-
tat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten
(st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BiolD; BGH GRUR 2003,
1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Nach stan-
diger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Unterscheidungskraft
eines Zeichens u. a. zu verneinen, wenn es im Hinblick auf die beanspruchten
(Waren oder) Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreiben-
den Sinngehalt aufweist (vgl. z. B. BGH, a. a. O. - Cityservice). Das ist hier der
Fall.

a) Fur die beanspruchten Dienstleistungen

»Theater-, Musik- und Tanzveranstaltungen im Bereich Kabarett,
Commedia dell’Arte, Improvisationstheater, Satire, Varieté, Musi-
cal, Volks- und Popmusik, wobei die Inszenierungen mit Beteili-
gung des Publikums bzw. der Besucher durch gemeinsame Spiel-
situationen erfolgen, die Spielvorlagen im Prozess mit den Betei-

ligten erarbeitet werden, es sich nur um Amateure, Schauspiel-



schiler, Studenten der Theaterwissenschaft und unbekannte
Kinstler handelt und die Schwerpunktsetzung auf dem Erarbei-
tungsprozess und der Entwicklung individueller und kollektiver

Kompetenz der Beteiligten liegt"

stellt das Wort ,Festspielhaus” eine glatt beschreibende Angabe im Hinblick
den Ort dar, an dem diese erbracht werden bzw. erbracht werden kénnen.
Das ergibt sich unmittelbar aus den beiden im Tatbestand zitierten ,Fest-
spielhaus“-Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Zwar trifft zu, dass die
dortigen Klagemarken ein breiter formuliertes Dienstleistungsverzeichnis auf-
wiesen als die vorliegende Streitmarke und die Marke, die Gegenstand des er-
wahnten Beschlusses des 29. Senats des Bundespatentgerichts in dem Ver-
fahren 29 W(pat) 78/01 war. Der Bundesgerichtshof hat sich jedoch unter dem
Gesichtspunkt eines unternehmenskennzeichenrechtlichen Schutzes des da-
maligen Klagers (Rechtsvorganger der hiesigen Markeninhaberin) auch mit
der Frage befasst, ob der Begriff ,Festspielhaus” fir die spezifischen Dienst-
leistungen, wie sie die Markeninhaberin anbietet und wie sie mit der Streitmar-
ke beansprucht sind, die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist. Dies hat
der Bundesgerichtshof verneint und wortlich ausgeftuhrt (GRUR 2003, 792,
793 - Festspielhaus Il):

.Der Begriff ,Festspielhaus” ist fir Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit kulturellen Dienstleistungen, wie sie zum Gegen-
stand der Tatigkeit des KI. gehéren, beschreibend und deshalb

nicht unterscheidungskraftig ...

Die Revisionserwiderung (= Klager) verweist in diesem Zusam-
menhang mit einer Gegenrtige auf das Vorbringen des KI., wo-
nach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Ver-
anstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag

handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Ele-



-10 -

menten aus Kabarett, Satire, Comedia dell’arte, Improvisa-
tionstheater, Variété sowie Inszenierungen mit Beteiligung des
Publikums. Doch auch fir solche Veranstaltungen ist die Be-
zeichnung ,Festspielhaus” als Angabe des Ortes der Darbie-
tung beschreibend.” (Klammerzusatz und Hervorhebungen

diesseits)

Die Markeninhaberin ist diesen Ausfiihrungen in der mundlichen Verhand-
lung entgegengetreten, weil der Bundesgerichtshof insoweit ohne hinrei-
chende Tatsachengrundlage entschieden habe. Tatsachlich sei es jeden-
falls zum Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke nicht Gblich gewesen,
in Festspielhdausern andere als kulturell hochkarétige Auffihrungen darzu-

bieten.

Damit kann die Markeninhaberin schon deswegen nicht durchdringen, weil
die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sowohl im Mar-
kenrecht als auch im Recht der Unternehmenskennzeichen nach standiger
Rechtsprechung eine Rechtsfrage darstellt (Strobele in: Strobele/Hacker,
Markengesetz, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 70).

Unbehelflich ist auch der Hinweis der Markeninhaberin auf ihren im
Verfahren 29 W (pat) 78/01 eingereichten Schriftsatz vom
16. September 2003. Dieser Schriftsatz enthalt eine Reihe von Einwénden
gegen das erste ,Festspielhaus“-Urteil des Bundesgerichtshofes, die
durch die zweite Entscheidung in dieser Sache Uberholt sind. Soweit die
Markeninhaberin dartiber hinaus ausgefthrt hat, dass allein schon die
Eintragung ihrer Firma in das Handelsregister die Schutzfahigkeit des Be-
griffs ,Festspielhaus® (als Unternehmenskennzeichen) belege, geht dies
fehl. Denn das Registergericht pruft nur, ob eine Firma den Grundsatzen
des formellen Firmenrechts im Sinne der 88 18 ff. HGB genugt; mit der

kennzeichenrechtlichen Schutzfahigkeit nach 8 5 Abs. 2 MarkenG hat dies
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nichts zu tun (vgl. Hacker in: Strébele/Hacker, a. a. O., 8 2 Rdn. 4 und 8 5
Rdn. 15).

Davon abgesehen kann das Vorbringen der Markeninhaberin aber auch in
der Sache nicht Uberzeugen. So ist es etwa allgemein bekannt, dass
beispielsweise - wie in der mundlichen Verhandlung angesprochen - bei
den Festspielen in Oberammergau von jeher nur Laienschauspieler auf-
treten, die in Oberammergau geboren sind oder seit mindestens 20 Jahren
dort leben (vgl. z. B. ZEIT-Lexikon, Bd. 10, Stichwort ,Oberammergau®).
DarlUber hinaus zeigen auch die von der Antragstellerin in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Internetausdrucke zu Veranstaltungen der Fest-
spielhauser Baden-Baden und Neuschwanstein/Fussen, dass das Pro-
grammangebot eines Festspielhauses nicht notwendig auf hochkarétige
Veranstaltungen beschrankt ist. So gab es in Baden-Baden am
2. Dezember 2006 einen Kindertag oder es werden Geburtstage, Hochzei-
ten und Jubilaen ausgerichtet. Derartige Veranstaltungen finden ebenso in
Neuschwanstein statt, ebenso auch Comedyveranstaltungen oder Kinder-
theater. Zwar stammen diese Belege allesamt aus der Zeit nach der Ein-
tragung der Streitmarke. Dessen ungeachtet vermdgen sie zu demonstrie-
ren, dass der Begriff ,Festspielhaus® durchaus auch fur die hier streit-
gegenstandlichen Dienstleistungen als beschreibende Angabe dienen
kann, was flr die Feststellung des beschreibenden Charakters ausreicht.
Darauf hat die Antragstellerin in der miundlichen Verhandlung zu Recht

hingewiesen.

Glatt beschreibend ist der Begriff ,Festspielhaus” aber auch im Hinblick
auf die Dienstleistungen ,Film- und Videoprojekte junger Erwachsener,
Dokumentationen zu Themen von und Uber Jugendliche sowie die Durch-
fuhrung von Fotoausstellungen; Veranstaltung und Durchfiihrung von Se-
minaren zu den vorgenannten Veranstaltungen als Themen und zur Vi-

deotechnik; Ausstellungen fur kulturelle Zwecke*”. Es ist nicht ersichtlich,
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weshalb diese Dienstleistungen nicht auch in einem Festspielhaus er-

bracht werden kénnen.

b) Die notwendige Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke ergibt sich
auch nicht aus deren grafischer Ausgestaltung. Die Schreibweise von
~FestSpielHaus" ist als solche nicht geeignet, ein Mindestmal? an betriebs-
kennzeichnender Hinweiskraft zu bewirken. Die Binnengrof3schreibung
stellt ein in der Werbung gebrauchliches Mittel dar, um Aufmerksamkeit zu
erregen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Auch die
Einstellung des Wortes ,FestSpielHaus" in einen rechteckigen schwarzen
Rahmen reicht nicht aus, um den glatt beschreibenden Sinngehalt des
Wortbestandteils zu Uberwinden und der Streitmarke ein Mindestmalf3 an
Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti
KALK; BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION; BPatGE 38,
239 ff. - Jean’s).

c) Aus der Schutzgewahrung fur andere, nach Ansicht der Markeninhaberin
vergleichbare Marken, auf die sich die Markeninhaberin im Verfahren
29 W (pat) 78/01 und im Amtsverfahren berufen hat, kann die Markenin-
haberin keinen Anspruch auf Eintragung bzw. auf Verbleib ihrer Marke im
Register ableiten. Voreintragungen fuhren weder fir sich noch in Verbin-
dung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung
derjenigen Stellen, welche tber die Eintragung zu befinden haben. Denn
die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermes-
sens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BPatGE 32, 28 - CREA-
TION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH GRUR 2004, 674,
Rdn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Rdn. 63 - Henkel).

3. Eine andere Beurteilung ist lediglich hinsichtlich der Dienstleistung ,Betrieb
von Diskotheken* geboten. Fir diese Dienstleistung kann der angegriffenen

Marke das erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft nicht abgespro-
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chen werden. Die Dienstleistung ,Betrieb von Diskotheken* ist eine auf Dauer
angelegte Dienstleistung und unterscheidet sich insoweit von den ublicher-
weise in Festspielhdusern angebotenen Dienstleistungen, die wegen der
wechselnden Programmangebote jeweils nur fir eine bestimmte Zeit statt-

finden.

Der Kostenantrag der Antragstellerin konnte schon deswegen keinen Erfolg
haben, weil die Beschwerde der Markeninhaberin teilweise erfolgreich war. Im
Ubrigen sind stichhaltige Griinde fiir eine Auferlegung von Kosten weder er-

sichtlich noch vorgetragen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war keine
Rechtsfrage zu entscheiden, die von grundsatzlicher Bedeutung ist oder deren
Beantwortung zur Fortbildung des Rechts eine Befassung des Bundesge-
richtshofs erfordert (8§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, 1. Alt. MarkenG). Auch der
Zulassungsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (8 83
Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG) ist nicht gegeben. Zwar weicht der Senat mit der
vorliegenden Entscheidung von dem Beschluss des 29. Senats des Bundes-
patentgerichts in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01 ab. Er sieht sich insoweit je-
doch im Einklang insbesondere mit der zweiten ,Festspielhaus“-Entscheidung
des Bundesgerichtshofes. Denn wie ausgefiihrt, ging es seinerzeit nicht allein

um die dortigen Klagemarken mit dem breiteren Dienstleistungsverzeichnis.
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Vielmehr hat sich der Bundesgerichtshof ausdricklich auch mit den spezifi-
schen Dienstleistungen befasst, die der Rechtsvorganger der Markeninhaberin
wie diese selbst anbot bzw. anbietet und wie sie sich im Dienstleistungs-

verzeichnis der Streitmarke finden.

gez.

Unterschriften



