BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 571/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2011 024 757.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin
Werner am 19. November 2012

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 43 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. September 2011 wird aufgeho-

ben.

Grinde

Die Zuruckweisung der zur Eintragung fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,
tiefgekuhltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemduse; Gal-
lerten (Gelees), Konfitiren, Kompotte; Eier, Milch und Milchpro-

dukte; Speisedle und -fette;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten,

angemeldeten Wortmarke 30 2011 024 757.9

Ney



hat die Markenstelle im Beschluss vom 14. September 2011 damit begrindet, das
angemeldete Zeichen bestehe im Hinblick auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen ausschlie3lich aus einer Angabe, die zu deren Bezeichnung nach
Art und Beschaffenheit bzw. eines wesentlichen Faktors der Waren und Dienstleis-
tungen sowie deren geographischen Herkunft dienen konne und daher eine
freihaltungsbedurftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.

,Ney“ sei der Name einer Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrlck-Kreis in Rheinland-
Pfalz, sowie die Bezeichnung einer Gemeinde in Frankreich, im Departement
Jura.

Somit stelle die Bezeichnung ,Ney“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen eine Bezeichnung der geographischen Herkunft der Produkte dar
und weise darauf hin, dass diese aus einem Ort dieses Namens stammen konn-
ten.

DarlUber hinaus fehle dem angemeldeten Zeichen auch jegliche Unterscheidungs-
kraft gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Hinblick auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen.

Ein Recht auf Eintragung kdnne von Voreintragungen nicht abgeleitet werden.

Die Anmelderin hat dagegen am 20. September 2011 Beschwerde eingelegt und
diese damit begriindet, derzeit werde die Bezeichnung ,Ney" weder beschreibend
in Form einer geographischen Herkunftsangabe verwendet noch existierten der-
zeit Mitbewerber, die ein Interesse daran hatten, ihre Waren oder Dienstleistungen
mit der Bezeichnung ,Ney" zu kennzeichnen. Aufgrund der fehlenden Bekanntheit
der Gemeinde ware diese Angabe im Ubrigen derzeit auch ohne Belang, da die
Bezeichnung von den angesprochenen Verbrauchern - mangels Kenntnis des
Ortes - nicht als Herkunftsangabe verstanden werde.

Dementsprechend bestiinden auch keine schitzenswerte Interessen von Mitbe-
werbern an der Freihaltung der Bezeichnung.

Uber die Herstellung bestimmter landwirtschaftlicher Produkte oder Wirtschaftsg-
ter aus der Gemeinde Ney sei nichts bekannt. Auch fur verarbeitende Betriebe ha-

be sich die Region keinen Namen gemacht. Vielmehr zeichne sich die Gemeinde



durch eine landschaftliche Umgebung sowie eine Kapelle und einen alten Brunnen
aus. Uberdies spréache die nach den Angaben des S...
Rheinland-Pfalz rucklaufige demographische Entwicklung der Gemeinde sogar
dagegen, dass sich Betriebe gleich welcher Art in der Gemeinde Ney ansiedeln
walrden.

Auch im Hinblick auf die franzésischen Gemeinde Ney bestehe kein Eintragungs-
hindernis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch dieser komme keine weitere Be-
deutung oder Bekanntheit zu, welche die Annahme eines aktuellen oder kinftigen
Freihaltungsbedirfnisses rechtfertige. Die Ortschaft weise mit 579 Einwohnern
ebenfalls nur eine geringe Einwohnerzahl auf und sei dariber hinaus weder in
wirtschaftlicher noch kultureller Hinsicht bekannt.

Eine solche weitgehend unbekannte geographische Ortsbezeichnung, die das
Publikum als Phantasiewort verstehe, habe eine produktidentifizierende Unter-
scheidungskratft.

Die Anmelderin beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fiur Klasse 43 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 14. September 2012 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse
aus 8 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.



1.
Angesichts der Grol3e, Struktur und Bedeutung der Ortschaft Ney handelt es sich
bei ,Ney“ nicht um eine i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedurftige geo-

graphische Herkunftsangabe.

Die Regelung des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse
liegende Ziel, dass unmittelbar waren- und dienstleistungsbeschreibende Anga-
ben, einschliellich solcher Gber die geographische Herkunft, von allen frei verwen-
det werden kdnnen (EuGH GRUR 1999, 723, 725, Nr. 25 - Chiemsee). Im Vorder-
grund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt. Einer Regis-
trierung von geographischen Bezeichnungen steht zudem generell das Allgemein-
interesse entgegen, welches insbesondere darauf beruht, dass diese Bezeich-
nungen nicht nur die Qualitat und andere Eigenschaften der betreffenden Wa-
rengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer
Weise beeinflussen kdnnen, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen
den Waren bzw. Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv
besetzte  Vorstellungen verbinden (EuGH GRUR 1999, 723, 725,
Nr. 26 - Chiemsee).

Fur die Frage der Schutzfahigkeit geographischer Herkunftsangaben ist daher
maf3geblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstande, insbesondere der
wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden
Region, die Moglichkeit der Erdffnung von Betrieben zur Produktion der bean-
spruchten Waren bzw. zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen ver-
nunftigerweise zu erwarten ist (vgl. EUGH, GRUR 1999, 723, 726, Nr. 31-34 —
Chiemsee).

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist demnach nicht gegeben,
sofern auszuschliel3en ist, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
mit dem als solchen erkennbaren Ort in Verbindung gebracht werden kénnen (vgl.
EuGH, GRUR 1999, 723, 726, Nr. 31-34 — Chiemsee; GRUR 2010, 534, 536 —
Pranahaus; BPatG GRUR 2006, 509, 510 — Portland). Dabei muss das angespro-
chene Publikum sofort und ohne weiteres Nachdenken in der Lage sein, einen



konkreten und direkten Bezug zwischen dem in Rede stehenden Zeichen und den
betreffenden Waren und Dienstleistungen herzustellen.

Demnach ist erheblich, ob verniunftigerweise zu erwarten ist, dass die beteiligten
Kreise die angemeldete Bezeichnung in Zukunft mit den betreffenden Waren bzw.
Dienstleistungen in Verbindung bringen konnen. Hierfir kommt es insbesondere
darauf an, inwieweit die Bezeichnung den Beteiligten bekannt ist und welche
Eigenschaften der bezeichnete Ort sowie die betreffenden Waren bzw. Dienstleis-
tungen besitzen. Grundsatzlich sind geographische Bezeichnungen eintragbar, die
den Angesprochenen als solche nicht bekannt sind oder bei denen es wegen der
Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig wahrscheinlich ist, dass das Publi-
kum annehmen konnte, die Waren stammten von dort (BPatG, Beschl. v.
27. Januar 2009 — 27 W (pat) 15/09 — Lansing; Beschl. v. 7. September 2011 —
26 W (pat) 19/11 — Gronwohlder).

So liegt der Fall hier.
Wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes ist es unwahrscheinlich, dass
die Beteiligten annehmen konnten, die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistun-

gen stammten von diesem Ort.

,Ney* ist der Name einer nicht einmal 400 Einwohner zahlenden in Rheinland-Pfalz
gelegenen Ortschaft dorflicher Struktur, die sich Gber eine Gesamtflache von
6,16 km2, davon sind 2,29 km2 mit Wald bedeckt, erstreckt. Ein Gewerbegebiet ist
in Ney weder ausgewiesen, noch ist die kinftige Ausweisung eines solchen

bekannt.

Auch ohne ricklaufige demoskopische Entwicklung der Gemeinde sprechen die
geringe Einwohnerzahl, die landliche Struktur ohne Industrie und das Fehlen
jeglichen Marketing-Konzepts, das die zuklnftige Vermarktung der Gemeinde als
geographischen Herkunftsort flr bestimmte Wirtschaftsglter erwarten lassen

koénnte, gegen die Annahme eines kinftig wachsenden Bekanntheitsgrad.



Auch die weiteren Recherchen des Senats haben keine Anhaltspunkte daftr erge-
ben, dass Mitbewerber betreffend Bekleidung, landwirtschaftlichen Produkten so-
wie Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen gegenwartig oder kinftig
ein Freihaltungsbedurfnis an der Herkunftsangabe ,Ney“ haben koénnten.

Dies liegt nicht nur an der geringen Grof3e des Ortes und der dementsprechend
geringen wirtschaftlichen Bedeutung, sondern auch daran, dass in Ney weder
historisch, politisch, kulturell, sportlich oder sonst wie aufmerksamkeitserregende
Ereignisse stattgefunden haben noch irgendwelche herausragenden Produkte oder
Dienstleistungen mit einem Uberregionalen Ruf hergestellt, erbracht oder angebo-
ten werden.

Die beiden einzigen Betriebe, die Wirtshaus-Pension H... und die Fe
rienwohnungsvermietung B..., weisen auf den Namen der Ortschaft
nicht hin. Wichtige Ausgangsprodukte fur Bekleidung oder Nahrungsmittel tieri-
scher Herkunft werden dort weder hergestellt noch verarbeitet noch anderweitig er-
zeugt; die Moglichkeiten fur die Herstellung von Waren und die Erbringung von
Dienstleitungen sind angesichts der geringen Grof3e des Gemeindegebietes, das
zudem zum grofR3en Teil aus Wald besteht, beschrankt. Auch fir die Zukunft ist
eine nennenswerte wirtschaftliche Entwicklung in Ney verninftigerweise nicht zu

erwarten.

Zudem vermittelt die Bezeichnung ,Ney“ in den meisten Teilen Deutschlands nicht
den Eindruck eines typischen Ortsnamens. Es erscheint damit unwahrscheinlich,
dass die angesprochenen Verbraucher - auch fir Waren und Dienstleistungen, die
einen bezeichnungsfahigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen kénnen

- einen Bezug zu einer Stadt namens Ney annehmen werden.

Es ware Sache der Markenstelle gewesen, nachzuweisen, dass ,Ney“ dem Publi-
kum als Bezeichnung eines existierenden Ortes bekannt ist. Die angefochtene Ent-
scheidung enthalt jedoch keine prazisen Angaben, die eine solche Bekanntheit
belegen kénnten. Allein eine Wirtshaus-Pension und eine Ferienwohnungsver-

mietung sind nicht geeignet, eine hinreichende Bekanntheit einer Kleinstadt beim



mafigeblichen Publikum nachzuweisen. Die Markenstelle hat sich darauf be-
schréankt, diese Unterkunftsmdglichkeiten in Ney aufzufihren, ohne Grinde anzu-
fuhren, die geeignet waren, eine Kenntnis des malR3geblichen Publikums nachzu-

weisen.

Allein ein geographischer Bezug ist wegen seiner Allgemeinheit nicht geeignet,
plausibel zu machen, dass die maR3geblichen Kreise (in Zukunft) eine Verbindung

zwischen Ney und den strittigen Waren und Dienstleistungen herstellen werden.

Dementsprechendes gilt fur die franzdsische Gemeinde Ney. Sie weist ebenfalls
nur eine geringe Zahl von nicht einmal 600 Einwohnern auf und ist dartiber hinaus
ebenfalls weder in wirtschaftlicher noch kultureller Hinsicht bekannt.

Die bloRRe theoretische Moglichkeit, dass sich in Ney kinftig tatsachlich landwirt-
schaftliche Betriebe oder Unternehmen zur Textilherstellung oder Gaststatten und
Pensionen ansiedeln kénnten, reicht nicht aus, die Anmeldung zurlickzuweisen
(vgl. BPatG Beschl. v. 27. Januar 2009 — 27 W (pat) 15/09 — Lansing; Beschl. v.
7. September 2011 - 26 W (pat) 19/11 -  Gronwohlder;  Beschl. .
20. November 2006 — 26 W (pat) 20/04 — Lichtenauer Wellness).

2.
Insoweit ist es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes zudem unwabhr-
scheinlich, dass die beteiligten Kreise annehmen konnten, die beanspruchten Wa-

ren bzw. Dienstleistungen stammten von diesem Ort.

Einer Eintragung des zu betrachtenden Gesamtzeichens steht daher auch nicht
das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegen, da das angesprochene Publikum den Ortsnamen Ney regel-
manRig nicht kennen und die Anmeldemarke nicht mit einer Kleinstadt in Verbin-

dung bringen wird, sondern die Bezeichnung als Phantasiewort auffassen wird.



,Ney“ ist auch kein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, das die Verbraucher, etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel
verstehen (BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebuhr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein
Anlass.

Die Markenstelle hat ihre Argumentation auf die Entscheidung des 33. Senats
(GRUR 2009, 491 - Vierlinden) gestutzt. Dies ist kein Vorgehen, das eine Riickzah-

lung der Beschwerdegebuhr rechtfertigt.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



