BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/17 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 059 701.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 16. Mai 2018 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

ECLI:DE:BPatG:2018:160518B29Wpat15.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse der
Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 13. Mai 2016 und vom 8. November 2016 aufgehoben,
soweit die Anmeldung bezuglich der Dienstleistungen

Geschaftsfuhrung, Unternehmensverwaltung;

Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunter-
ladbar); Verdoffentlichung von Blchern;

Veroffentlichung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch
Dritte Uber Datenbanken oder Internet;

Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Wer-

betexte

zurickgewiesen worden ist.

Grinde

Das Wortzeichen

NEUER HUCKEPACKBAHNHOF

ist am 17. November 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 36, 37, 39, 41, 42 und 43 angemeldet worden.



Mit Beschlissen vom 13. Mai2016 und vom 8. November 2016, von denen letzte-
rer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fir Klasse 35 des
Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung gemaR §37 Abs.1, 5
I. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise

zurtckgewiesen, namlich fur folgende Dienstleistungen

Klasse 35: Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung; Dienstleistun-
gen eines Bautragers, namlich organisatorische Vorbereitung
von Bauvorhaben; Entwicklung von Werbe- und Marketing-
konzepten sowie Marketing fir Immobilien (Facility-Ma-
nagement); Organisation und Veranstaltung von Ausstellun-
gen und Messen fir wirtschaftliche und Werbezwecke; Of-
fentlichkeitsarbeit (Public Relations); Zusammenstellung von
Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 36: Immobilienwesen; Gebaudeverwaltung; Grundsticksverwal-

tung; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers;

Klasse 37: Bauwesen; Hafenbau; ErschlieBung von Grundsticken
(Bauarbeiten); ErschlieBung von Bauland; Bauberatung; Bau

von StralRen und Briicken;

Klasse 39: Vermietung von Parkplatzen;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Semina-
ren, Konzerten und Kongressen; Ausklnfte tber Freizeitakti-
vitdten;  Dienstleistungen bezlglich  Freizeitgestaltung;
Durchfihrung von Freizeitgestaltungen; Durchfihrung von
Ausstellungen fur kulturelle oder Unterrichtszwecke; Bereit-
stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterlad-

bar); Veroffentlichung von Bichern; Veroffentlichung von di-



gitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte Uber Daten-
banken oder Internet; Verfassen und Herausgabe von Tex-
ten, ausgenommen Werbetexte; Unterhaltung, sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Durchfihrung von Stadtebau- und Ar-
chitekturwettbewerben; Durchfiihrung von Live-Veranstaltun-
gen; Organisation und Durchfiihrung von kulturellen Veran-

staltungen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezlgliche Designerdienstleis-
tungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-
gen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung;
Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines
Innenarchitekten; Bauberatung; Dienstleistungen eines Inge-
nieurs; Erstellen von technischen Gutachten, Dienstleistun-
gen eines Stadtarchitekten (Stadtgestaltung); technische Be-
ratung und Erstellung technischer Gutachten; Bau- und Kon-
struktionsplanung und Konstruktionsberatung; Stadtplanung;
technische Projektplanung; integrierte Stadt- und Gewerbe-
flachenentwicklung; Forschung auf dem Gebiet des Umwelt-

schutzes; Aktualisierung von Internetseiten;

Klasse 43: Vermietung von Tagungs- und Veranstaltungsrdumen;
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von

Gasten.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, die Bezeichnung ,NEUER
HUCKEPACKBAHNHOF" sei ihrer Struktur nach keine ungewohnliche Wortzu-
sammenstellung. Unter ,Huckepackbahnhof* verstehe man im Allgemeinen einen
(Guter)Bahnhof, der fur Huckepackverkehr geeignet ist. Das sprachublich hinzu-

gefugte Adjektiv ,neuer” weise auf eine Neugestaltung bzw. neue Verwendung



dieses Huckepackbahnhofs hin. Dieser sprachiblich gebildete Ausdruck sei keine
ungewdhnliche Wortzusammenstellung, sondern ein ohne weiteres verstandlicher
und ohne analysierende Betrachtungsweise erfassbarer Sachhinweis auf den Er-
bringungsort, den Gegenstand, den Inhalt oder das Thema der angebotenen
Dienstleistungen. Die von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen
Fachkreise aus dem Bauwesen und die daran interessierten Laien gingen davon
aus, dass diese Dienstleistungen speziell an dem bzw. fir den (Guter)Bahnhof, fur
dessen (Um-)Bau, Erhalt, Entwicklung etc. angeboten wirden bzw. dass diese
Leistungen in einem engen sachlichen Bezug zu einem neuen/umgestalteten/
modernisierten Huckepackbahnhof stinden. Eine solche neue Verwendung von
Gewerbeflachen sei keineswegs ungewdhnlich. Es gebe ferner eine Vielzahl
vergleichbarer Begriffe mit dem Wortbestandteil "Huckepack”, was darauf
hindeute, dass dieser Begriff nicht mit einem bestimmten Unternehmen in

Verbindung gebracht werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemal be-

antragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
13. Mai 2016 und vom 8. November 2016 insoweit aufzuheben,

als der Markenanmeldung nicht stattgegeben wurde.

Die Beschwerdefihrerin macht geltend, das angemeldete Zeichen sei fir alle be-
anspruchten Dienstleistungen unterscheidungskraftig. Die relevanten Verkehrs-
kreise kAmen nicht zu dem Schluss, dass es sich bei den in Frage stehenden
Dienstleistungen um solche handele, die zur Umgestaltung und zum Umbau von
(ehemaligen) Bahnhdofen bestimmt seien. Vielmehr bedirfe es einer langeren As-
soziationskette, um auf einen solchen Aussagegehalt zu kommen. Auch aus der
Argumentation im Erinnerungsbeschluss kbnne man nicht schlie3en, dass der Be-
griff ,Huckepack” fur die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei. Dar-

Uber hinaus sei der in dem Erinnerungsbeschluss angefuhrte Beschluss betreffend



die zurickgewiesene deutsche Markenanmeldung 305 63 669.3 ,Apotheke im
Bahnhof Zoo* aufgrund der dort beanspruchten Waren und Dienstleistungen, fir
die das angemeldete Zeichen zweifelsohne beschreibend sei, nicht mit dem vor-

liegenden Fall vergleichbar.

In der miundlichen Verhandlung hat die Beschwerdefuhrerin ihr Dienstleistungs-
verzeichnis insoweit beschrankt, als von den beschwerdegegenstandlichen

Dienstleistungen nur noch Folgende beansprucht werden:

Klasse 35: Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung;

Klasse 41: Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht
herunterladbar); Veroffentlichung von Blchern; Verotffentli-
chung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte
Uber Datenbanken oder Internet; Verfassen und Herausgabe

von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat nach Einschrdnkung des
Dienstleistungsverzeichnisses durch die Anmelderin in der Sache Erfolg, da dem
angemeldeten Wortzeichen fur die noch verbleibenden Dienstleistungen keine ab-

soluten Schutzhindernisse entgegenstehen.

Die angegriffenen Beschlisse waren fur die nach Einschrdnkung des Dienstleis-
tungsverzeichnisses noch verbleibenden Dienstleistungen aufzuheben, weil der
Eintragung des Wortzeichens ,NEUER HUCKEPACKBAHNHOF* insoweit keine
Schutzhindernisse gemafld 8 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Weder fehlt es
dem Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 1



MarkenG noch handelt es sich um eine freihaltebedirftige Angabe gemal § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 — Smart Technologies/THABM [WIR MACHEN
DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi AG/ HABM [Vor-
sprung durch Technik];, GRUR 2008, 608 Rn.66f —EUROHYPO; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUIl; GRUR 2015, 173 Rn. 15 —for you; GRUR 2013,
731 Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat). Denn die Hauptfunktion
der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewabhrleisten (EuGH a. a. O. — Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for you). Da allein das Fehlen jegli-
cher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein grol3zlgiger
Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genugt, um das Schutzhindernis zu tGberwinden (BGH a. a. O. — OUI; a. a. O. — for
you). Ebenso ist zu berlcksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes
Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterzie-
hen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn.53 —Henkel;, BGH a.a.O. Rn.10 - OuUI,
a.a. 0. Rn. 16 —for you; BGH GRUR 2001, 1151 — marktfrisch; MarkenR 2000,
420 — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inlAndischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-

mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen



und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Con-
cord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 — SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 — grill

meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86
— Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11
— Link economy) oder wenn diese aus gebréuchlichen Wdortern oder Wendungen
der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr
— etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 12 — OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 — Gute Laune Drops;
GRUR 2014, 569 Rn. 26 — HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012,
270 Rn. 11 — Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 — hey!; GRUR 2009, 952
Rn. 10 — DeutschlandCard). Daruiber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft
vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber
ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in
einer beschreibenden Angabe erschépfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 — Dus-
seldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 — Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 — TOOOR!).
Hierfur reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang fur die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder
es sich gar um eine sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner mdglichen
Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann
(EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 — DOUBLEMINT; a. a. O. Rn. 97 — Postkantoor,
GRUR 2004, 680 Rn. 38 — BIOMILD). Dies gilt auch fur ein zusammengesetztes
Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben fur sich
genommen schutzunfahig sind. Der Charakter einer Sachangabe entféllt bei der

Zusammenfligung beschreibender Begriffe jedenfalls dann, wenn die beschreiben-



den Angaben durch die Kombination eine ungewohnliche Anderung erfahren, die
hinreichend weit von der Sachangabe wegfuhrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77
— CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 — Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 — BIOMILD; BGH

a. a.0. — DusseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsatzen verfiigt das angemeldete Zeichen
in Bezug auf die noch verfahrensgegenstandlichen Dienstleistungen Uber das er-

forderliche Mindestmal3 an Unterscheidungskratft.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der GeschéftsfUhrung und Unterneh-
mensverwaltung, ebenso wie die Verlagsdienstleistungen sprechen in erster Linie
ein unternehmerisch tatiges Fachpublikum, daneben jedoch auch — insbesondere
im Hinblick auf die Dienstleistung ,Veroffentlichung von digitalen Bildmaterialien
zum Zugriff durch Dritte Uber Datenbanken oder Internet* — das allgemeine Publi-

kum an.

b) Das angemeldete Zeichen besteht aus den Woartern ,Neuer”, ,Huckepack”
und ,Bahnhof*. Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses anhand der
Gesamtheit dieser Bestandteile vorzunehmen ist, ist es zulassig, zunachst die ein-
zelnen Bestandteile getrennt zu betrachten (EuGH, GRUR 2006, 229 — BiolD).
.Neuer“ ist die deklinierte ménnliche Form des Adjektivs ,neu“ und bezieht sich auf
den nachfolgenden Ausdruck ,Huckepackbahnhof“, der zwar lexikalisch nicht
nachgewiesen ist, aber einen (Giter-)Bahnhof bezeichnet, der fir Huckepackver-
kehr geeignet ist. ,Huckepackverkehr* wird dabei die ,Beférderung von Stral3en-
fahrzeugen auf speziell hierfur eingerichteten Guterwagen der Eisenbahn® ge-
nannt (DUDEN Online,https://www.duden.de/suchen/dudenonline/ Huckepackver-
kehr; http://www.deacademic.com/searchall.php?SWord= Huckepackver-
kehr&from=xx&to=de&did=universal_lexikon&stype=;). Insbesondere Last- und
Sattelziige werden auf diese Weise transportiert (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Huckepack).
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Der Terminus “Huckepack-Bahnhof* hat sich zu einem gebrauchlichen Begriff
entwickelt, der — u. a. auch von der Anmelderin — beschreibend verwendet wird
(val. http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch/huckepack-bahnhof-in-er-
metzhofen-bleibt-vision-1.441347 (Bl. 30 d.A.) - ,Huckepackbahnhof in
Ermetzhofen bleibt Vision*; Hamburger Abendblatt vom 03.02.2015 (BI. 35 d. A.):
Hamburgs neue Speicherstadt entsteht in Rothenburgsort: ...,,Anders als in vielen
anderen Ecken Hamburgs, in denen die Wirtschaft ansassig ist, soll das neue Ge-
biet, das auf dem bisherigen Huckepackbahnhof entstehen wird, mit vielen neuen
Stral3en urbanes Flair bieten.”). Das Adjektiv ,Neuer* weist lediglich auf einen neu
gebauten oder neu gestalteten Bahnhof hin. Auch wenn die Anmelderin die Wort-
kombination inzwischen als Bezeichnung fur ein neues Bauprojekt in Hamburg
verwendet, das kulturellen und gastronomischen Zwecken, aber nicht der Nutzung
als Bahnhof dient, bleibt es bei der verstandlichen und naheliegenden Bedeutung,
dass es sich um ein (Giter)Bahnhofsgelande handelt. Das neu bebaute und um-
gestaltete Gelande war vormals auch tatséchlich der ehemalige ,Huckepackbahn-
hof* Billwerder, der schon als er noch in Betrieb war wegen seiner Funktion als
.Huckepackbahnhof‘  bezeichnet worden st (http://www.nordreport.de/

gueterzugO01.html).

Die oben dargestellte Bedeutung hat jedoch keinen beschreibenden Sinngehalt fur

die nach Einschrankung noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen.

Weder ist ,Neuer Huckepackbahnhof‘ ein Sachhinweis auf die angesprochene
Branche oder Zielgruppe noch wird die Bezeichnung als Aussage uber Inhalt oder
Qualitat des Leistungsangebots verstanden. Die in den Bereichen ,Geschaftsfih-
rung“ und ,Unternehmensverwaltung” angebotenen Leistungen werden vielmehr
unter Hinweis auf besondere Erfahrungen und Kompetenzen, z. B. auf den Ge-
bieten ,Technik, Controlling, Einkauf, Finanzwesen, Informationstechnologie, Lo-
gistik etc.“ angeboten und beworben. Es handelt sich dabei jedoch um branchen-
Ubergreifende Spezialisierungen. Dagegen konnte nicht festgestellt werden, dass

sich Unternehmer, die derartige Dienstleistungen anbieten, auf ganz enge Bran-
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chen beschréanken oder als Zielgruppe lediglich die Betreiber von Huckepack-
bahnhofen ansprechen wollten. Insofern steht kein beschreibender Begriffsinhalt

im Vordergrund.

Entsprechendes gilt fir die Dienstleistungen ,Bereitstellen von elektronischen
Publikationen (nicht herunterladbar); Vero6ffentlichung von Buchern; Veroffentli-
chung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte Uber Datenbanken
oder Internet; Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbe-
texte“. Auch hier kann nicht generell angenommen werden, dass ein fur Druck-
werke vom Verkehr moglicherweise als beschreibend aufgefasster Begriff im glei-
chen Sinn auch fir Verlagsdienstleistungen verstanden und auf einen so engen
Themenkreis wie den ,Huckepackbahnhof* beschrankt wird (vgl. dazu BGH GRUR
2013, 522 Rn. 17- Deutschlands schonste Seiten) oder dass sich derartig gekenn-
zeichnete Dienstleistungen ausschlief3lich auf Huckepackbahnhdofe beziehen.

Anhaltspunkte dafir, dass dem Begriff aus sonstigen Grinden die erforderliche
Unterscheidungskraft gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen kbénnte, bestehen
schlie3lich ebenfalls nicht. Dem Anmeldezeichen kann daher in Bezug auf die
noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen die Eignung als betrieblicher

Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden

Begriffsinhalt in Bezug auf die zuletzt beanspruchten Dienstleistungen hat, besteht

auch kein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

Pr



