BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 20/08 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 3. August 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 00 185 - S 279/04 L6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts wird insoweit aufgehoben, als die An-
tragsgegnerin die Kosten des Ldschungsverfahrens zu tragen
hat.

2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird im Ubrigen zurlick-
gewiesen.

Grinde

Die Antragstellerinnen haben am 15. Oktober 2004 die Lo6schung der am
28. Juni 2004 fur die Waren

,Mobel, insbesondere Tische, Schranke, Stiihle®



eingetragenen Wortmarke 304 00 185

Barcelona

der Antragsgegnerin nach 8 50 Abs. 1 MarkenG beantragt wegen der Eintragung
entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse sowie wegen Bdsglaubigkeit der
Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke.

Die Antragsgegnerin hat der Léschung innerhalb der Frist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2
MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 20. November 2007 die Loschung der angegriffenen Marke angeord-
net und der Antragsgegnerin die Kosten des Léschungsverfahrens auferlegt.

Zur Begrundung fuhrte sie im Wesentlichen aus:

Es sprachen beachtliche Anhaltspunkte dafir, dass das Wort ,Barcelona® fir M6-
bel eine freihaltebedirftige beschreibende Angabe im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG sei. Der Name ,Barcelona“ stehe sowohl in der einschlagigen Fachlite-
ratur als auch in Katalogen und Werbeanzeigen von Designmobelherstellern und
-handlern fir Mobel (vor allem der ,Barcelona-Sessel”), deren Design auf anlass-
lich der Weltausstellung 1929 in Barcelona angefertigte Entwirfe des bekannten
Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe zurtickzufihren sei. Letztlich kdnne dies
allerdings ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, ob die Bezeichnung ,Bar-
celona“ fir Mobel eine freihaltebedirftige geografische Herkunftsangabe darstelle.

Es bestehe nadmlich jedenfalls der Loschungsgrund der bdsglaubigen Markenan-
meldung. Unternehmen der K... hatten im Anmeldezeitpunkt

(5. Januar 2004) einen schutzwirdigen Besitzstand an der Bezeichnung ,Barce-
lona“ fur Design-Mobel der verfahrensgegenstandlichen Art innegehabt. In diesen
Besitzstand habe die Antragsgegnerin in der Absicht, ihn zu stéren und sich im
Wettbewerb mit der K... eine bessere rechtliche Position zu verschaffen,

mit der Anmeldung der verfahrensgegenstandlichen Marke ,Barcelona“ eingegrif-
fen. Hierbei habe die Antragsgegnerin nicht in Wahrnehmung berechtigter Interes-



sen gehandelt. Dem Loschungsanspruch der Antragstellerinnen kénne die An-
tragsgegnerin auch nicht entgegenhalten, sich nach der Anmeldung der verfah-
rensgegenstandlichen Marke verpflichtet zu haben, gegeniber der K1...

GmbH im Hinblick auf eine Nutzung der Bezeichnung ,Barcelona*

keine Anspriiche geltend zu machen. Dies fuhre nicht zum Wegfall der Bdsglau-
bigkeit der Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung.

Angesichts der festgestellten Bosglaubigkeit der Antragsgegnerin entspreche es
der Billigkeit, dieser die Kosten des Léschungsverfahrens aufzuerlegen.

Gegen diesen, dem Ldschungsantrag der Antragstellerinnen stattgebenden Be-
schluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Rechtsfehlerhaft habe ihrer Ansicht nach das Deutsche Patent- und Markenamt
einen schutzwirdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an dem Zeichen ,Bar-
celona® angenommen. Ein solcher resultiere insbesondere nicht aus einer ver-
meintlich ,herausragenden Stellung als renommierter Herstellerin bzw. Anbieterin
von ,Barcelona“-Mobeln“. Eine solche sei - unbeschadet ihres Nichtvorliegens in
tatsachlicher Hinsicht - nicht ausreichend, um zur Annahme eines schutzwuirdigen
Besitzstandes der Antragstellerinnen an der Bezeichnung ,Barcelona“ zu gelan-
gen. Auch habe die Antragsgegnerin die verfahrensgegenstandliche Marke nicht
in der Absicht, die Antragstellerinnen in ihrem vermeintlichen Besitzstand zu st6-
ren, angemeldet. Die Markenanmeldung ,Barcelona“ durch die Antragsgegnerin
habe namlich zu keiner Anderung der bestehenden Marktsituation gefiihrt, nach-
dem bereits zuvor verschiedene Hersteller ,Barcelona“-Mdbel im Inland angeboten
hatten. Die Antragstellerinnen hatten Uberdies aufgrund der Erklarung der An-
tragsgegnerin vom 13. September 2004 auch nicht zu befurchten, dass ihnen die
Verwendung der Bezeichnung ,Barcelona“ untersagt wirde. Dem Loschungsan-
trag der Antragstellerinnen stehe zudem ein eigenes schutzwuirdiges Interesse der
Antragsgegnerin an der Markenanmeldung entgegen, nachdem diese dem Zweck
diene, den Vertrieb der in Italien legal hergestellten Mdbelstiicke nach Deutsch-
land markenrechtlich abzusichern.

Es bestehe auch kein Freihaltebedirfnis von ,Barcelona® als geographische Her-
kunftsangabe. Auf dem Mobbelsektor sehe der angesprochene Verkehr in der



Kennzeichnung eines Mobels mit einem Stddtenamen keinen Hinweis auf die
geographische Herkunft der Ware. Die Loschung der angegriffenen Marke kénne
auch nicht auf ein - ohnehin nicht bestehendes - Freihaltebedirfnis als Beschaf-
fenheitsangabe gestitzt werden. Hierzu fehle es bereits in formeller Hinsicht an
einem Antrag, da die Antragstellerinnen sich nicht auf einen entsprechenden L6-
schungsgrund berufen hatten. ,Barcelona“ stelle zudem keine Beschaffenheitsan-
gabe fur ein bestimmtes Mo6beldesign dar. Der Verbraucher sehe darin lediglich
eine Mobelmarke.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
20. November 2007 aufzuheben und den Ldschungsantrag zu-
rickzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.

Sie verteidigen den verfahrensgegenstandlichen Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts und filhren erganzend aus: Die positive Kenntnis der An-
tragsgegnerin vom schutzwirdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an der
verfahrensgegenstandlichen Bezeichnung ,Barcelona“, welcher sich auf die
Verbreitung des ,Barcelona“-Sessels im Inland seit den 50er Jahren und die hier-
aus resultierende Bekanntheit dieses Mobeldesigns bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen grinde, indiziere die Behinderungsabsicht auf Seiten der Antrags-
gegnerin. Bosglaubigkeit sei beim Vertrieb von Produkthnachahmungen - dem Un-
ternehmensgegenstand der Antragsgegnerin - stets zu bejahen.

Die verfahrensgegenstandliche Marke sei, wie die Antragstellerinnen im Verfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ausgefuhrt haben, auch deshalb zu
l6schen, weil die Bezeichnung ,Barcelona® fir Mobel als geografische Herkunfts-
bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedurftig sei. Dies
folge schon aus dem Umstand, dass in der spanischen Metropole Barcelona eine
Vielzahl von Holzkonstruktionsfirmen und Mdbelherstellern ansdssig sei und es



diesen unbenommen bleiben misse, auf die geografische Herkunft ihrer Produkte
hinzuweisen. Jedenfalls bestehe, selbst wenn gegenwartig Ortsangaben von den
angesprochenen Verkehrskreisen nicht zur Bezeichnung der geografischen Her-
kunft von Mobeln verwendet wirden, in Ansehung der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs ein kinftiges Freihaltebedirfnis an der Bezeichnung ,Bar-
celona®.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten ge-
wechselten Schriftsdtze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zuléassige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegriundet. Im Ergebnis zu-
treffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Léschung der verfahrens-
gegenstandlichen Marke 304 00 185 ,Barcelona“ angeordnet. Der Eintragungsfa-
higkeit der Marke steht das absolute Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG entgegen; auf diesen LOoschungsgrund haben sich die Antragstellerinnen
entgegen dem Vorbringen der Antragsgegnerin auch in ihrem Léschungsantrag
berufen. Die hiergegen von der Antragsgegnerin erhobenen Einwande verhelfen
ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Die Regelung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1
Buchst. ¢ Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse lie-
gende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschliel3lich solcher tber
die geografische Herkunft, fur alle zur freien, von Zeichenrechten Dritter ungehin-
derten Verfigung zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden
Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulassig (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee). Im Vordergrund stehen dabei die Inte-
ressen der Mitbewerber auf dem Markt. Das Freihaltebedirfnis an geografischen
Angaben ist nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs grundsatz-
lich danach zu beurteilen, ob neben den aktuellen Gegebenheiten eine entspre-
chende beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe vernunftigerweise in
der Zukunft zu erwarten ist bzw. ob angesichts der Gesamtumstéande im Zuge der
kunftigen wirtschaftlichen Entwicklung die Er6ffnung gleicher Betriebe wie der/die



ansassige(n) vernunftigerweise nicht auszuschlieBen ist (vgl. EuGH a. a.O.
- Chiemsee, S. 726). Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles
und ernsthaftes Freihaltebedurfnis im Sinne der friheren deutschen Rechtspre-
chung besteht (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 8 Rdnr. 275).

Ausgehend von diesen von der Rechtsprechung entwickelten Grundsétzen ist die
Bezeichnung ,Barcelona“ fir Mobel der verfahrensgegenstandlichen Art freihalte-
bedurftig im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Bei Namen von Landern, Regionen, Grof3stadten oder sonst wirtschaftlich bedeu-
tenden Ortlichkeiten besteht eine grundsatzliche Vermutung dafiir, dass sie als
geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung fur nahezu alle Waren
bendtigt werden kénnen (vgl. EuG GRUR 2004, 148, 149 - OLDENBURGER,;
BGH GRUR 1994, 905, 907 - Schwarzwald-Sprudel; BPatG GRUR 2000, 149, 150
- WALLIS; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 40/98 - Brazil). Diese Regelvermu-
tung greift fir Barcelona als Hauptstadt der spanischen Region Katalonien mit ca.
1,6 Millionen Einwohnern und bezogen auf die Einwohnerzahl aktuell elftgrofite
Stadt der Européischen Union (vgl. die Nachweise in der Internet-Enzyklopadie
Wikipedia) ohne weiteres ein. Fir die Eignung der Ortsangabe ,Barcelona“ zur
Beschreibung der geografischen Herkunft der hier mal3geblichen Mébelwaren
spricht zudem, dass unstreitig eine Vielzahl von Holzkonstruktionsfirmen und M6-
belherstellern in der Region Barcelona und Umgebung bereits anséassig sind (vgl.
Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rn. 280) und diesen vorzubehalten ist, auf die geo-
grafische Herkunft ihrer Mobelprodukte durch die entsprechende Ortsangabe
.Barcelona“ hinzuweisen (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 8 Rn. 428).

Dem kann die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, die angesproche-
nen Verkehrskreise sahen in der Bezeichnung ,Barcelona“ - wie in der Mdbelbran-
che allgemein ublich (vgl. BPatGE 32, 82, 84 - Gironda - derzeit keinen Hinweis
auf den Herkunftsort von Mo6beln; solches sei auch in Zukunft nicht zu erwarten.
Die frihere Rechtsprechung der deutschen Gerichte, wonach ein gegenwartiges
wie auch ein zukinftiges Freihaltebedirfnis sichere Anhaltspunkte voraussetzte,
dass der betreffende Ort tatsachlich als Herkunftsangabe ernsthaft in Betracht
kommt, wobei an die insoweit erforderlichen tatséchlichen Feststellungen keine
geringe Anforderungen gestellt werden durften (vgl. BGH GRUR 1983, 768, 769



- Capri-Sonne; OLG Minchen Mitt. 1999, 25, 27 f. - Chiemsee), ist durch die
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs Uberholt (vgl. GRUR a. a. O.
- Chiemsee, S. 7251.). Dem haben sich die nationalen Gerichte angeschlossen
(vgl. BPatG a. a. O. - Walllis, S. 150; GRUR 2000, 1050, 1051 - Cloppenburg; vgl.
BGH GRUR 2002, 64, 65 - INDIVIDUELLE, wonach eine Markeneintragung auch
dann zu versagen ist, wenn ,die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht
Zu beobachten ist, aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen
kann“, so auch BGH GRUR 2001, 735, 737 - Test it; BGH GRUR 2000, 882, 883
- Blcher fur eine bessere Welt). Deshalb sind bei der Prifung von Ortsangaben
nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu beriicksichtigen; es muss auch die Mog-
lichkeit ertrtert werden, ob eine beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen An-
gabe vernunftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist, so dass die Angabe zur Be-
zeichnung der geografischen Herkunft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
.dienen kann®“. Eine dahingehende Eignung als geografische Herkunftsangabe ist
insbesondere den Namen bekannter Orte zuzuordnen, bei denen nicht unwahr-
scheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu der ein-
schlagigen Warengruppe herstellen kénnen (vgl. EuGH a. a. O. - Chiemsee;
BPatG a. a. O. - WALLIS; BPatG a. a. O. - Cloppenburg).

Unabhangig von dem Hinweis der Antragstellerinnen auf zahlreiche wegen eines
entgegenstehenden Freihaltebedirfnisses erfolgte Zuriickweisungen von Marken-
anmeldungen fur Mobel (z. B. ,firenze®, ,MERANO", ,livorno“, VENICE" ,Torino*,
LVIENNA" ,Cairo“) kann nach den vorstehenden Ausflihrungen jedenfalls ein zu-
kinftiges Freihaltebedurfnis nicht verneint werden. Es liegt nicht aul3erhalb jegli-
cher Wahrscheinlichkeit (vgl. BPatG a. a. O. - Cloppenburg), dass der Verkehr in
Zukunft die Bezeichnung ,Barcelona“ bendtigt. Diese Wertung beruht entgegen
der Auffassung der Antragsgegnerin nicht auf einer rein spekulativen Prognose,
sondern findet ihre Grundlage unter anderem darin, dass Barcelona unstreitig als
Ausgangspunkt fur zahlreiche Schopfungen aus dem Bereich ,Mdbel“, sei es
durch den Architekten Gaudi, sei es durch die Entwirfe des Bauhaus-Architekten
Mies van der Rohe, nicht nur in der Fachwelt bereits gegenwartig einen nicht
unbedeutenden Bekanntheitsgrad geniel3t. Jedenfalls kann vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs (vgl. EuGH a.a.O.
- Chiemsee) und des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG a.a.O. - WALLIS,
S. 150), wonach sich ein Freihaltebedirfnis auch aus ,z. B. dem Umstand, dass



die Ware an dem betreffenden geografischen Ort entworfen worden ist* ergeben
kann oder die fraglichen Bezeichnungen ,die Vorlieben der Verbraucher [...] etwa
dadurch beeinflussen kdnnen, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren
und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden®,
jedenfalls ein zukunftiges Freihaltebedirfnis an der Bezeichnung ,Barcelona“ fur
Mobel nicht in Abrede gestellt werden.

Auf die von der Antragsgegnerin erwahnten Voreintragungen geographischer An-
gaben (IR-Marke 1 619 709 ,Barcelona“ und IR-Marke 1 879 550 ,Barcelona De-
sign“ fur Waren/Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 bzw. fur Waren der
Klasse 09 und IR-Marke 628 883 ,San Francisco” fur Waren/Dienstleistungen der
Klassen 09 und 42) kommt es fur die vorliegende Entscheidung schon wegen der
fehlenden Bindungswirkung derartiger Eintragungen nicht an (st. Rspr., vgl. EUGH,
MarkenR 2009, 201, 203 - Schwabenpost; EuGH a. a. O. - BiolD, S. 1015; EuGH
MarkenR 2006, 19, 22 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - Marlene
Dietrich; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya). Auch fir eine indizielle Bedeu-
tung von Voreintragungen fremdsprachiger Bezeichnungen im Ausland fehlen hin-
reichende Anhaltspunkte.

Schlie3lich kann sich die Antragsgegnerin auch nicht darauf berufen, die be-
schreibende Verwendung der geographischen Angabe "Barcelona" bleibe den
Mitbewerbern gemald 8§ 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. Diese Argumentation
verkennt den unterschiedlichen Regelungsgehalt des Eintragungsverbots des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einerseits und der Schutzschranken des 8§ 23 Nr. 2 Mar-
kenG andererseits. Die Eintragung einer fur sich gesehen unmittelbar beschrei-
benden Angabe i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann in keinem Fall durch § 23
Nr. 2 MarkenG ermdéglicht werden; vielmehr steht einer solchen Eintragung stets
das (auf der obligatorischen Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Markenrechts-
richtlinie beruhende) Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwingend
entgegen (vgl. BPatG a. a. O. - WALLIS, S. 151).

Da die Beschwerde der Antragsgegnerin bereits aufgrund Bestehens eines abso-
luten Schutzhindernisses im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuriickzuweisen
ist, ist ihrem sich ausschlie3lich auf die Frage der Feststellung einer bésglaubigen
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Markenanmeldung beziehenden Hilfsantrag auf Vorlage des Rechtsstreits an den
Européaischen Gerichtshof die Grundlage entzogen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der
Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerle-
gen (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Der Antragsgegnerin waren auch nicht nach Billigkeitsgesichtspunkten die Kosten
des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs.1 Satz 1 MarkenG). Eine
bdsglaubige Markenanmeldung, die eine Kostenentscheidung zu Lasten der An-
tragsgegnerin rechtfertigte (vgl. Strobele/Hacker/Knoll, a.a.O., 871 Rn. 14
m. w. N.), liegt dem Streitfall nicht zugrunde. Hiergegen spricht in entscheidender
Weise, dass sich die Antragsgegnerin, die vor der Markenanmeldung zu den An-
tragstellerinnen bzw. der K... in keiner geschaftlichen Beziehung stand,

der Antragstellerin zu 2) gegeniber mit Schreiben vom 13. September 2004 (Anl.
ASt 26) ausdrticklich verpflichtet hat, dieser gegentber wegen der Verwendung
des Zeichens ,Barcelona” keine markenrechtlichen Anspriiche geltend zu machen
und dadurch dieser gegeniber ausdricklich zu erkennen gegeben hat, dass sie
den Besitzstand der Antragstellerinnen an der Bezeichnung ,Barcelona“ respek-
tiere. Angesichts dessen ist der Vorwurf der bdsglaubigen Markenanmeldung
durch Stérung eines schutzwirdigen Besitzstandes der Antragstellerinnen oder in
Behinderungsabsicht nicht gerechtfertigt (vgl. Senat, Beschluss vom 6. Mai 2009
- 26 W (pat) 20/08 - Brno; nicht veroffentlicht).

Dementsprechend ist der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben, als die
Markenabteilung der Antragsgegnerin die Kosten des Ldschungsverfahrens auf-
erlegt hat.

Der Senat sah ferner keinen Anlass fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde.
Weder war eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden (8 83
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung beruht auf den Grundsatzen
der héchstrichterlichen Rechtsprechung zu dem Schutzhindernis einer bdsglaubi-
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gen Markenanmeldung unter Wirdigung der tatsadchlichen Gegebenheiten des
vorliegenden Falles.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner

Bb



