BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 158/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 050 653.1

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. Januar 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und

Richterin am LG Werner

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle vom 12. Januar 2010 sowie
vom 23. Juni 2010 werden insoweit aufgehoben, als der an-

gemeldeten Marke der Schutz fur

.Papier, Pappe (Karton), soweit in Klasse 16 enthalten;
Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-
gen; Spitzen und Stickereien, Bander und Schnirbander;
Knopfe, Haken und Osen, Nadeln; kiinstliche Blumen; Wer-
bung; Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Biroar-
beiten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten*

versagt wurde.

Il.  Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

lll. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die angemeldete Wortmarke

Stadion An der Alten Forsterei



hat die Markenstelle zunéchst mit Beschluss vom 12. Januar 2010 insgesamt
und im Erinnerungsbeschluss vom 23. Juni 2010 unter Aufhebung der Ver-
sagung fur ,Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilien-

wesen“ noch flr

.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien,
Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate); Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spit-
zen und Stickereien, Bander und Schnirbander; Knépfe, Haken
und Osen, Nadeln; kiinstliche Blumen; Werbung; Geschaftsfiih-
rung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten; Erziehung; Ausbil-

dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten*

zurtckgewiesen. Das ist damit begriindet, der Eintragung des angemeldeten Zei-
chens in das Markenregister stehe insoweit das Schutzhindernis fehlender Unter-
scheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
Druckereierzeugnisse; Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel kbnnten sich in-
haltlich mit einem Stadion beschéaftigen, so dass die Wortfolge ein thematischer
Sachhinweis sei.

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Schreibwaren, Beklei-
dungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bander
und Schniirbander, Knopfe, Haken und Osen, Nadeln sowie kiinstliche Blumen
konnten als Souvenir- und Merchandisingartikel bei Veranstaltungen in einem
Stadion angeboten werden. Die Wortfolge erscheine insoweit als Hinweis auf die
Angebotsstatte. Die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sport-
liche und kulturelle Aktivitaten kdnnten in einem Stadion erbracht werden. Ebenso
stinden die Dienstleistungen Werbung, Geschéftsfihrung, Unternehmensverwal-
tung sowie Buroarbeiten in engem Bezug mit dem Betrieb eines Stadions. Die
Wortfolge erscheine in diesen Féllen als Hinweis auf den Erbringungsort der

Dienstleistungen.



In Berlin und im Berliner Umland sei das Stadion An der Alten Forsterei zwar be-
kannt, auRerhalb dieses Bereichs sei das jedoch nicht der Fall. Fir den malf3gebli-
chen inlandischen Durchschnittsverbraucher handle es sich daher um den Hinweis
auf irgendein Stadion, das irgendwo in Deutschland an einer alten Forsterei oder
einer StralRe dieses Namens liege.

Auch die Schreibweise der Wortfolge fuhre zu keiner anderen Beurteilung. Die
Grol3schreibung der Worter ,An* und ,Alten“ falle als werbetbliche Gestaltung
kaum auf.

Fur die Annahme einer bundesweiten Verkehrsdurchsetzung nach 8 8 Abs. 3

MarkenG gebe es keine Grundlage.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 25. Juni 2010 zugestellt worden.

Sie hat am 22. Juli 2010 Beschwerde eingelegt und sinngemaf beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle insoweit aufzuheben, als die

Anmeldung zuriickgewiesen worden sei.

Dazu hat sie vorgetragen, die Schreibweise unterstiitze ein Verstandnis als Marke.
LAn der alten Forsterei* sei ein hergebrachter Eigenname. Er bezeichne einen
konkreten Betrieb und sei nicht beschreibend. AuRerdem sei er verkehrsdurchge-

setzt.

1) Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache teilweise Erfolg.

a) Die Bezeichnung ,Stadion An der Alten Forsterei® entbehrt fir die im Tenor

genannten Waren und Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskratft.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem



bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denen anderer
zu unterscheiden. Dies ist im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu be-
urteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informier-
ten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher
abzustellen ist.

Dieser wird ,Stadion An der Alten Foérsterei” im Kontext mit den im Tenor ge-
nannten Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis verstehen.

.otadion An der Alten Forsterei ist wie ein Ublicher und oft als Kennzeichen ver-
standener Etablissementname gebildet. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass sich in
einzelnen Branchen - so auch im Bereich von Veranstaltungsstatten - eine Ubung
herausgebildet hat, Kennzeichen zu verwenden, die sich aus dem Namen einer
Lage (an der Grunwalderstral3e) oder Region (Frankenarena) und einer Einrich-
tungsbezeichnung, wie Stadion, Arena 0. a., zusammensetzen. Das Publikum ist
deshalb daran gewohnt, einen betrieblichen Herkunftshinweis in dieser Form ver-
mittelt zu bekommen (BPatG, Beschluss vom 15. Juli 2008, Az.: 33 W (pat) 91/06
- Gut Darl3; Beschluss vom 27. Januar 2009, Az.: 27 W (pat) 43/09 - Halle Mins-
terland). Auch bei Sportstatten hat das Bundespatentgericht fir Namen wie ,Bo-
densee-Arena“ angenommen, dass sie trotz ortlicher Bezlige auf einen bestimm-
ten Anbieter hinweisen (BPatG, Beschluss vom 30.Mai2001, Az.:
32 W (pat) 11/01 - Bodensee-Arena; Beschluss vom 15. November 2010, Az.:
27 W (pat) 218/09 - Ruhrstadion).

Etablissementbezeichnungen, die fur das Etablissement selbst unterscheidungs-
kraftig sind, sind dies auch fur damit direkt zusammenhé&ngende typische Dienst-
leistungen, solange die Dienstleistung keine Besonderheit aufweist, fur die gerade

das angemeldete Zeichen speziell beschreibend oder tblich ist.

Soweit die noch strittigen Waren einen auch von Dritten geschaffenen bzw. defi-
nierbaren und mit ,Stadion An der Alten Forsterei“ bezeichnungsfahigen Inhalt
aufweisen konnen, fehlt jedoch - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes
nach 8 5 Abs. 3 MarkenG - die markenrechtliche Unterscheidungskraft, weil ,Sta-

dion An der Alten Forsterei” geeignet ist, diesen Inhalt zu beschreiben (vgl. BGH



GRUR 2001, 1042, 1043 — Reich und Schén; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute
Zeiten - Schlechte Zeiten).

Druckereierzeugnisse konnen Berichte Dritter, die nicht Inhaber der Marke sind,
Uber die Geschichte des Bauwerks oder tber dort stattgefundene oder fur dort an-
gekindigte Ereignisse enthalten, wofir die Angabe ,Stadion An der Alten Forste-
rei* dann inhaltsbeschreibend sein kann. Dass es sich insoweit als Hersteller-
marke bundesweit durchgesetzt haben kdnnte, ist nicht einmal ansatzweise er-
sichtlich.

Dies betrifft allerdings nicht Lehr- und Unterrichtsmittel. Sie kénnen zwar ein Sta-
dion erlautern. Insoweit verstehen die angesprochenen Kreise das angemeldete
Zeichen aber als Herkunftsangabe, weil sie davon ausgehen, dass nur der Inhaber
einer Einrichtung deren an sich unterscheidungskréaftigen Markennamen auch in-
soweit herkunftshinweisend benutzt bzw. benutzen lasst. Diese Druckwerke sind
insoweit nicht vergleichbar mit Darstellungen, die jedermann verfassen kann, um

ein interessiertes Publikum allgemein zu informieren.

Photographien, Waren aus Papier und Pappe, wie z. B. Poster und Postkarten,
kénnen nicht nur allgemein Verzierungen aufweisen, sondern das Stadion zeigen.
Dies ist sogar rechtlich gewéhrleistet, weil nach § 59 UrhG jedermann an offentli-
chen Platzen dauerhaft befindliche Werke malen, zeichnen, photographieren, fil-
men und das Ergebnis z. B. auf Postkarten verbreiten darf. Man spricht hier von
der ,Panoramafreiheit”, die den Urheberrechten vorgeht. Bei Bauten betrifft dies
zwar nur die von auf3en sichtbare Fassade (Brandau/Gal, GRUR 2009, 118), die
Bezeichnung ,Stadion An der Alten Forsterei” ist aber auch dafiir beschreibend.

Die Schreibweise mit dem gro3en A in ,An* und ,Alte” fihrt insoweit nicht zur
Schutzfahigkeit als Marke, da sie zwar eine Namensfunktion unterstutzt, aber

auch ein Name fur den Inhalt stehen kann.



Insoweit besteht auch keine Verkehrsdurchsetzung. Die von der Anmelderin dazu
vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel zeigen allenfalls eine regionale Bekanntheit
im GroRraum Berlin. Ortliche unterschiedliche Grade an Verkehrsdurchsetzung
sind zwar unschadlich, aber dennoch muss fir das gesamte Bundesgebiet eine
durchschnittliche Bekanntheit gegeben sein (vgl. Strébele in Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rn. 422).

Eine solche ist aber selbst bei fur am Fuf3ball interessierte Verbraucher nicht
glaubhaft gemacht. Auch der Bericht in Wikipedia zeigt keine bundesweite Be-
deutung des Stadions, dass erst im Jahr 2000 modernen Anforderungen entspre-
chend ausgebaut wurde, z. B. eine Flutlichtanlage enthielt. Dass es im Zuge der
Berliner Bewerbung um Olympische Spiele in Hanne-Sobeck-Stadium umbenannt
werden sollte, spricht sogar gegen einen regional bedeutsamen Namen. Auch
nach 2000 erlangte das Stadion keine bundesweite Bedeutung. Dafir fehlen so-

wohl (sportliche) Ereignisse als auch architektonische Besonderheiten.

Nicht inhaltsbeschreibend ist ,Stadion An der alten Forsterei® fur Papier, Pappe
und Schreibwaren. Dass diese Waren mit Bildern versehen sein kénnen, fihrt
nicht zu einem Mangel an Unterscheidungskraft, da sonst alle Warter, die darstell-
bare Dekorationselemente, Gegenstande oder Lebewesen benennen, fur alle ver-
zierbaren und bedruckbaren Waren als beschreibend angesehen werden miss-
ten. Nur Worter, die eine typische Gestaltung beschreiben, wéren nicht unter-
scheidungskréaftig.

Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der Ware
oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die Eintragung
des Zeichens nicht wegen der Mdglichkeit abgelehnt werden, fur eine bestimmte
Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen (BGH, Beschluss vom
24. Juni 2010, Az.: | ZB 115/08 - Tooor!)

Fur einen Stadionnamen kann nicht festgestellt werden, dass ihm das Publikum
unabhangig von der konkreten Préasentation immer nur einen beschreibenden Be-
zug oder eine allgemeine Aussage und keinen Herkunftshinweis entnimmt. Auch

wenn unter den noch beanspruchten Waren typische Souvenirartikel zu finden



sind, bei denen dekorative Verwendungsformen der angemeldeten Bezeichnung
denkbar sind, darf der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht nur eine solche
Art der Anbringung zu Grunde gelegt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
das Zeichen selbst an Souvenirs in einer Form angebracht wird, bei der das Publi-
kum darin einen Herkunftshinweis sieht. Kann es von der tatsachlichen Art und
Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware
oder Dienstleistung abhangen, ob ein Zeichen im Einzelfall als betrieblicher Her-
kunftshinweis verstanden wird, erfordert die Annahme der Unterscheidungskraft
es nicht, dass grundsatzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens marken-
mafig sein muss. Es genugt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende
Moglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistun-
gen, fur die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es ohne weiteres
als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).
Ist eine solche Art der Zeichenverwendung nicht ausgeschlossen, kann der Kenn-
zeichnung das erforderliche Mindestmal3 an Unterscheidungskraft nicht abgespro-
chen werden (so schon Senatsbeschluss vom 15. Januar 2010, Az.:
27 W (pat) 250/09 - In Kélle jebore; vgl. auch BGH GRUR 2001, 240, 242 - SWISS
ARMY).

Es gibt vorliegend nicht nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform als
betriebliches Herkunftszeichen. Vielmehr besteht eine Vielzahl von Méglichkeiten,
die Wortfolge an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen,
dass die Verbraucher in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen, zumal es
auch auf der Verpackung der Ware so angebracht sein kann, dass es als Her-
kunftshinweis wirkt (vgl. BGH GRUR 2010, 825 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis I). Das gilt erst recht fur Verwendungsformen im Zusammenhang mit Dienst-

leistungen.

Kommen mehrere solcher Verwendungsmoglichkeiten als Herkunftshinweis in
Betracht, kann der Anmelder auch nicht darauf verwiesen werden, seine Anmel-

dung auf eine einzige, eng umrissene Verwendung zu beschranken, etwa auf die



Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware. Das
Interesse der Allgemeinheit sowie der Ubrigen Marktteilnehmer, das angemeldete
Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dirfen, in der es nicht als Herkunfts-
hinweis verstanden wird, erfordert eine solche Beschrankung des Markenschutzes
bereits im Eintragungsverfahren nicht. Diesem Interesse wird hinreichend dadurch
Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (markenmalige)
Benutzung des Zeichens i. S. von 8§ 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine Marken-
verletzung zu verneinen ist. Aus diesem Grund kommt es fur die Eintragung auch
nicht darauf an, ob die Mdéglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu ver-
wenden, gegendber den Verwendungen Uberwiegen, bei denen das Publikum
darin keinen solchen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuGH GRUR 2010, 228
Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 23 - Marlene-
Dietrich-Bildnis II).

Ausbildung kann zwar praktisch jede Einrichtung betreffen, wird aber danach nicht
beschreibend benannt, wenn der Lehrort nicht spezielle Eigenschaften aufweist,
die bei der Ausbildung eine mafigebende Rolle spielen, wie z. B. ,Hochseilgarten®.
Ein Stadion weist solche Eigenschaften schon als Gattungsbegriff nicht auf. Dass
.Stadion An der alten Forsterei” insoweit unterscheidungskréaftig ist, gilt erst recht

fur die weniger themen- und mehr personenbezogene Dienstleistung Erziehung.

Unterscheidungskraft ist auch gegeben fir Dienstleistungen, die sich auf Ange-
bote beziehen, die in einem Stadion stattfinden kénnen, also sportliche und kultu-
relle Aktivitaten sowie Unterhaltung. Etablissementbezeichnungen, die fur das
Etablissement selbst unterscheidungskraftig sowie nicht beschreibend sind, sind
auch fur Dienstleistungen um Veranstaltungen, die dort nur im Einverstandnis mit
dem Betreiber und Markeninhaber stattfinden kbnnen, unterscheidungskréaftig.

Die Dienstleistungen Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung so-
wie Buroarbeiten kdnnen zwar im Rahmen eines Betriebs einer Sportstatte erfol-

gen, werden aber - soweit sie flr andere erbracht werden - weder mit der Angabe
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einer eventuell den Gegenstand der Dienstleistung darstellenden Einrichtung noch
deren Erbringungsort bezeichnet.

Entsprechend hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zu Recht die Dienst-
leistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschéafte sowie Immobilien-
wesen als eintragungsfahig anerkannt und dazu ausgefihrt, diese Dienstleistun-
gen wirden nicht tblicherweise in Stadien angeboten und wiesen auch keinen
engen sachlichen Bezug mit dem Betrieb eines Stadions auf, so dass der Wort-
folge insoweit keine beschreibende Bedeutung zukomme und das angemeldete

Zeichen als Herkunftshinweis wirke.

b) Einer Registrierung der als Marke angemeldeten Wortfolge steht fur die im
Tenor genannten Waren und Dienstleistungen auch das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der
geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen kdnnen. Bei ,Stadion An der Alten Forsterei“ handelt es
sich aber fur die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen um keine sol-

che Angabe.

Lehrmittel und -dienstleistungen haben auf3erhalb der vom Betreiber erstellten
bzw. durchgefihrten kein Stadion als Gegenstand. Wie diese Ausbildungsdienst-
leistungen haben die geschaftsbezogenen Dienstleistungen keinen thematisch

engen beschreibbaren Inhalt.

Eine beschreibende Aussage liegt auch nicht bei Dienstleistungen vor, die sich auf
Angebote beziehen, die in einem Stadion stattfinden kdnnen, also sportliche und
kulturelle Aktivitaten bzw. Unterhaltung. Zwar beschreibt ,Stadion An der Alten
Forsterei” hier den Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet. Etablissementbe-

zeichnungen, die fur das Etablissement selbst nicht beschreibend sind, sind je-
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doch auch fur Dienstleistungen um Veranstaltungen, die dort nur im Einverstand-
nis mit dem Betreiber und Markeninhaber stattfinden kénnen, nicht freihaltungsbe-

darftig.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebihr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht

kein Anlass.

3) Die Rechtsbeschwerde wird geméal 8§ 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil
der Fall die Frage aufwirft, inwieweit Bezeichnungen, die fur andere Waren und
Dienstleistungen unterscheidungskraftig sowie nicht beschreibend sind, als in-
haltsbezogene Aussagen fur Medien deshalb schutzunféahig sein kénnen, weil die
Marke selbst sowie die darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen Ge-

genstand medialer Berichterstattung sein kénnen.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Pr/Fa



