BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 17/13 Verkindet am
4. November 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 932 791

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 4. November 2014 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des

Richters Heimen

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die auf der schweizerischen Basisanmeldung vom 1. Februar 2007 beruhende,

am 2. August 2007 international registrierte, nachfolgend abgebildete Wort-Bild-
marke IR 932 791
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beansprucht Schutz u. a. fur die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau;

Klasse 38: Télécommunications;
Klasse 41: Formation; divertissement;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et
de recherches industrielles.

Die Markenstelle fur Klasse 42 Internationale Markenregistrierung des Deutschen
Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten Schutz in
der Bundesrepublik Deutschland durch zwei Beschliisse vom 9. Oktober 2008 und
vom 1. Februar 2013, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, teilweise, nam-
lich im oben genannten Umfang verweigert, weil ihr insoweit jegliche Unterschei-
dungskraft fehle.

Die Markenstelle hat dazu ausgefihrt, die Marke werde in Verbindung mit den
0. g. Dienstleistungen vom inlandischen Verkehr nicht als Herkunftshinweis auf-
gefasst, weil es sich lediglich um ein Ubliches Schaubild handele, welches die be-
anspruchten Dienstleistungen wiedergebe. Ihr fehle daher im Umfang der Zurtick-
weisung die fur den Markenschutz notwendige Unterscheidungskraft, 88 119, 124,
113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6%"es g
PVU.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit inrer Beschwerde.

Der schutzsuchenden IR-Marke fehle nach ihrer Auffassung nicht die Unterschei-
dungskraft, selbst wenn einzelne Wortbestandteile beschreibend seien. Der Ge-
samteindruck der IR-Marke, eines logoartigen Zeichens, werde im Wesentlichen
durch die grafischen Elemente und deren eigentimliche Anordnung, aber nicht
den Text bestimmt. Auffallend seien der dunkle Mittelbereich, eine diagonal ge-

streckte Langkreisflache sowie die vier weiteren Elemente, die jeweils ein Kreuz



bildeten. Fir die Unterscheidungskraft kdnne bereits eine solche Kombination
mehrerer, auch einfacher Figuren ausreichend sein. Eine Ahnlichkeit zu Diagram-
men sei dagegen nicht gegeben und stiinde i. U. der Unterscheidungskraft auch
nicht entgegen. Die emblemartige grafische Gestaltung weise zudem gleich meh-

rere Merkmale der Wiener Klassifikation fur Bildelemente auf.

Bei mehrteiligen Kombinationsmarken wie hier komme es auch nicht auf die
Schutzfahigkeit der einzelnen Markenteile sondern auf die Schutzfahigkeit der
Marke in ihrer Gesamtheit an, auch die Kombination isoliert schutzunféahiger
Markenteile kbénne eintragungsfahig sein, was hier der Fall sei.

Die Wortbestandteile seien in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend fur die bean-
spruchten, universell einsetzbaren Dienstleistungen, dies zeige eine Gegenuber-
stellung der enthaltenen Begriffe und der beanspruchten Dienstleistungen. Diese
ergebe, dass kein direkter Zusammenhang und auch kein enger beschreibender
Bezug bestiinden. Schlie3lich seien sowohl die grafische Darstellung als auch der
Text interpretationsbedurftig und daher schutzfahig.

Ein Freihaltebedurfnis fur die konkrete Ausgestaltung der Marke bestehe ebenfalls
nicht, da es der Allgemeinheit unbenommen bleibe, einzelne Wortbestandteile,

sowie Mengendiagramme und Plus-Zeichen zu verwenden.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 42 Internationale Mar-
kenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
9. Oktober 2009 und vom 1. Februar 2013 aufzuheben, soweit der
international registrierten Marke IR 932 791 der Schutz in der

Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Einer Erstreckung des Schutzes der IR-Marke 932 791 auf das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland steht im Umfang der Schutzverweigerung das absolute
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, 88 8 Abs. 2 Nr. 1, 37
Abs. 1, 113, 119, 124, MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA und Art 6" B Nr. 2
PVU.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die einer
Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis auf-
gefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ur-
sprungsidentitdt der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewahrleisten
(vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17
— FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Be-
zeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006;
EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die Unter-
scheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen,
welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit
denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-
stellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

MaRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und/ oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/ oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR
2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18



- FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl ,und/ oder” ist klargestellt, dass auch
das Verstandnis der beteiligten Fachkreise fir sich gesehen von ausschlaggeben-
der Bedeutung sein kann (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 41).
Der Grundsatz, dass es auf die Schutzfahigkeit des jeweiligen Zeichens in seiner
Gesamtheit ankommt, schliel3t es nicht aus, dass bei einem aus mehreren Be-
standteilen gebildeten Zeichen zunéchst die Bedeutung der einzelnen Teile nach-
einander geprift wird (vgl. EUGH GRUR 2004, 943, Nr. 28 - SAT.2; EuGH GRUR
2010, 534, Nr. 42 - PRANAHAUS). Fur die Schutzfahigkeit der Gesamtmarke ist
dabei nicht ausschlaggebend, ob die einzelnen Wortbestandteile unterschei-
dungskraftig sind; entscheidend ist ausschlief3lich, ob der damit entstandenen Ge-
samtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zukommit.
Dabei muss nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings berticksichtigt wer-
den, dass eine ausschlie3lich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wort-
neubildung im allgemeinen ebenfalls als beschreibend angesehen werden kann,
sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der blof3en
Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt
sprachliche und begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewéhlte Verbin-
dung als ungewohnlich erscheinen lassen. Mal3geblich ist letztlich, ob der durch
die Kombination bewirkte Gesamteindruck Uber die Zusammenfiigung beschrei-
bender Elemente hinausgeht oder sich in deren Summenwirkung erschépft (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 98 - 100 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 39 - 41
- BIOMILD; GRUR 2006, 229, Nr.34-37 -BiolD; GRUR 2010, 931,
Nr. 61 - 63 - COLOR EDITION).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines aus verschiedenen Wortele-
menten und Grafik zusammengesetzten Kombinationszeichens ist ferner mafige-
bend, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen sich in
der blof3en Aneinanderreihung nicht unterscheidungskraftiger Angaben erschopft
oder einen daruber hinausreichenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck
vermittelt (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 186 ff.).



Die Schutzfahigkeit von Kombinationszeichen vermag auch durch bildliche Ausge-
staltungen und Zusatze begriindet zu werden. Das setzt allerdings voraus, dass
sie charakteristische Gestaltungselemente aufweisen, in denen der Verkehr einen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann. Diese Voraussetzung fehlt ins-
besondere in Fallen, in denen die bildliche Gestaltung sich in rein dekorativen
Hervorhebungsmitteln erschopft oder ausschlie3lich die — sachbezogenen - Aus-

sagen der anderen Markenteile illustriert (Strébele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 194 f.).

2. Nach diesen Grundséatzen fehlt der Schutz suchenden IR-Marke nach der mal3-
geblichen inlandischen Verkehrsauffassung die erforderliche Unterscheidungs-
kraft.

a) Das zentrale und optisch hervorgehobene Wortelement ,bester Standort* wird
vom Verkehr ohne Weiteres als beschreibender Sachhinweis darauf wahrgenom-
men, dass entweder der Anbieter der oben genannten Dienstleistungen sich selbst
an einem daftir optimalen Ort befindet oder die so bezeichneten Dienstleistungen
dabei behilflich sind, den fir den Abnehmer am besten geeigneten Ort zu ermitteln
oder zu schaffen. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind auch die
kreuzférmig um das zentrale Wortelemente ,bester Standort” angeordneten Gbri-
gen Wortbestandteile der Marke, namlich ,Branche, Finanzmarktzugang®, ,Liefe-
ranten®, ,Personalbeschaffung” ,Steuern®, ,international oder national, ,Kunden®
und ,Inhaber und Kaderinteressen“ insgesamt fur die beanspruchten Dienst-
leistungen rein beschreibend oder stehen zumindest in einem engen beschreiben-
den Bezug zu diesen, da sie entweder die potentiellen Adressanten der Dienst-
leistungen naher spezifizieren oder den mdglichen Inhalt der genannten Dienst-
leistungen beschreiben, fur die die IR-Marke um Schutz nachsucht. Denn diese
kreuzférmig um den zentralen Begriff ,bester Standort® angeordneten Wortele-
mente bezeichnen allesamt verschiedene wirtschaftliche Faktoren, die fur einen
optimalen bzw. gunstigen Ausgangspunkt einer wirtschaftlichen Aktivitat, bei-
spielsweise den Standort eines Unternehmens, von Bedeutung sein kdnnen, wie
etwa die Nahe zu Kunden und Lieferanten, das Angebot von Mitarbeiter, sowie

finanzielle und fiskalische Aspekte. Samtliche beschwerdegegenstandlichen



Dienstleistungen kénnen die Auswahl eines solchen Ausgangspunktes im Sinne
eines besonders gut geeigneten Ortes zum Gegenstand haben. Des Weiteren
kann der Bedeutungsgehalt der IR-Marke vom Verkehr auch dahingehend ver-
standen werden, dass sich der Anbieter selbst an einem fiir die Erbringung der
Dienstleistungen besonders geeigneten Standort befindet und deshalb die ge-
nannten Dienstleistungen mit hoher Qualitat erbringt.

Demnach wird der angesprochene inlandische Verkehr die Angabe ,bester Stand-
ort® sowie die weiteren Wortelemente der schutzsuchenden IR-Marke, welche
durchweg standortbildende Faktoren benennen, als Hinweis auf das Ziel der
Dienstleistungen, namlich den ,besten Standort® zu ermitteln, oder als Qualitats-
versprechen ansehen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis.

Etwas anderes gilt auch nicht flr die von der Markeninhaberin beispielhaft her-
ausgegriffene Gegenuberstellung von ,Finanzmarktzugang“ und der beanspruch-
ten Dienstleistung ,Werbung“ bzw. fir die weiteren herausgegriffenen Paare von
Wortbestandteil und Dienstleistung, namlich ,Branche®/ ,Geschaftsfihrung®, ,In-
haber- und Kaderinteressen®/ “Unternehmensverwaltung®“, ,Kunden®/ “Blroarbei-
ten®, ,Steuern®/ “Telekommunikation®, ,international oder national®/ “Unterhaltung®,
,Lieferanten®/ ,wissenschaftliche und technologische Dienstleistung®, ,Personalbe-
schaffung“/ ,Forschungsarbeiten und diesbezligliche Designerdienstleistungen®
sowie ,bester Standort/ ,industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen®.
Zwar ist der Markeninhaberin zuzustimmen, dass die genannten, in der Marke
enthaltenen Sachbegriffe nicht im Mittelpunkt der jeweiligen, ihnen gegentberge-
stellten Dienstleistung stehen. Fur die Annahme einer beschreibenden Bedeutung
genugt es allerdings schon, wenn sich diese auf weniger wichtige Merkmale der
Dienstleistung bezieht (vgl. dazu Strobele/Hacker a. a. O. 8 8 Rn. 365). Hier liegt
es ohne weiteres auf der Hand, dass Dienstleistungen wie ,Unternehmensver-
waltung“ auch die ,Inhaber- und Kaderinteressen® als einen wesentlichen Aspekt
im Rahmen einer Unternehmensverwaltung beinhalten kénnen, gleiches gilt auch
fur die Ubrigen, von der Markeninhaberin herausgegriffenen Begriffspaare und
ebenfalls fir jede beliebige Kombination von Wortelementen der schutzsuchenden

Marke und den beanspruchten Dienstleistungen. Denn jedes der Wortelemente



,Branche®, Finanzmarktzugang®, ,Lieferanten®, ,Personalbeschaffung” ,Steuern®,
international oder national, ,Kunden“ und ,Inhaber und Kaderinteressen“ und
,bester Standort kann in der Vorstellung des angesprochenen Verkehrs einen
mehr oder weniger bedeutsamen Teilaspekt der in Rede stehenden Dienstleistun-
gen bei der Suche nach einem geeigneten Ort beschreiben, sei es als selbstver-
standlicher Teil einer Dienstleistung der angebotenen Art, sei es als Beschreibung
des bevorzugten Kundenkreises oder als Angabe der Spezialisierung des Anbie-
ters auf bestimmte Branchen oder sonstige Aspekte der jeweiligen Dienstleistung.
Sofern der Verkehr, was aufgrund der Gestaltung der schutzsuchenden Marke
naheliegt, den Begriff ,bester Standort” als das hervorgehobene und pragende
Element wahrnimmt, wird er die Ubrigen Wortelemente ohnehin nur als Teilas-
pekte dieses Begriffes auffassen und die Zielrichtung der beanspruchten Dienst-
leistungen durch diesen zentralen Begriff ,bester Standort” beschrieben ansehen.
Die Kombination der flr sich betrachtet schutzunfahigen Wortelemente fuhrt vor-
liegend somit auch nicht in dem durch sie vermittelten Gesamteindruck zur Unter-
scheidungskraft des Zeichens. Denn es besteht kein merklicher, von der Eignung
zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen wegfiihrender Unterschied
zwischen den einzelnen Begriffen und deren Gesamtheit. Vielmehr wird durch die
Kombination von Begriffen die entweder (nur) beschreibend sind oder aber in ei-
nem engen beschreibenden Zusammenhang mit den Dienstleistungen stehen, mit
anderen Begriffen, die isoliert betrachtet fur die jeweilige Dienstleistung glatt be-
schreibend sind, im maRgeblichen Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft
hervorgerufen. Vorliegend entsteht aus der Kombination mehrerer, fur die jewei-
lige Dienstleistung beschreibender oder insoweit in einem beschreibenden Bezug
aufweisender Begriffe eine insgesamt nicht unterscheidungskraftige, zufallig er-

scheinende Zusammenstellung merkmalsbeschreibender Angaben.

b) Daran &ndert auch die grafische Ausgestaltung durch die kreuzférmige Anord-
nung der Wortelemente und deren Hinterlegung durch verschiedene Grauttne
nichts. Diese sind fur sich genommen nicht derart ungewdhnlich, dass sie geeig-

net waren, von der beschreibenden Bedeutung der Wortelemente, insbesondere
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des hervorgehobenen, da im Zentrum der Marke platzierten und invers darge-
stellten Elements ,bester Standort®, wegzuflihren. Einfache graphische Gestal-
tungselemente, wie beispielsweise Kreuze, oder Verzierungen des Schriftbildes,
an die sich der Verkehr durch haufige werbemafige Verwendung gewéhnt hat,
reichen nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterscheidungskraftigen
Wortbestandteil dem Gesamtzeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu
verschaffen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BGH GRUR 2008, 710, 711
Tz. 20 — VISAGE; BPatG, B. v. 3. Februar 2010, Az.: 26 W (pat) 57/09 - Ambiente
Trendlife). Dies gilt erst recht dann, wenn die grafische Gestaltung die sachbezo-
gene Aussage der anderen Markenbestandteile lediglich illustriert (vgl. Stro-
bele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 194).

So liegt es hier. Wie der Senat anhand mehrerer der Markenanmelderin Uber-
sandter Beispielen von Diagrammen belegt hat (mit Vfg. vom 5.06.2014 Uber-
sandt), lehnt sich die schutzsuchende Marke an gangige Schnittmengendia-
gramme an, die in Beratungspraxis, Ausbildung und Wissenschaft verwendet wer-
den. An derartige Diagramme, die zur Veranschaulichung bestimmter Aspekte bei
der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen dienen kénnen, ist der ange-
sprochene Verkehr gewohnt. Vorliegend enthalt die grafische Darstellung auch
eine unmissverstandlich erkennbare Sachaussage dahingehend, dass die im
Zentrum der Marke stehende und optisch hervorgehobene Aussage ,bester
Standort” im Schnittpunkt der kreuzférmig angeordneten Standortfaktoren liegt.
Demgemal wird der Verkehr der Grafik naheliegend die Aussage entnehmen, der
,beste Standort* fir die Erbringung der Dienstleistungen oder fir den Abnehmer
derselben sei gerade jene Stelle, die in der Schnittmenge dieser aufgezahlten
Faktoren liege. Er wird deshalb darin eine auf den Inhalt der angebotenen Dienst-
leistungen bezogene Sachaussage, aber keinen Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft der Dienstleistungen erkennen. Der Umstand, dass die Grafik den Zusam-
menhang lediglich schematisch veranschaulichen kann und kein mathematisch-
wissenschaftlich korrektes Diagramm dargestellt, andert nichts dieser Verkehrs-

wahrnehmung.
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Der Umstand, dass die Marke ,bester Standort®, wie die Markeninhaberin meint,
verschiedene Bildelemente der Wiener Klassifikation in sich vereint, fuhrt in der
malf3geblichen Gesamtschau zu keiner anderen Beurteilung, da es darauf an-
kommt, wie das Zeichen in seiner Gesamtheit vom Verkehr aufgefasst wird. Die
Aufnahme eines Bildelementes, das in der Wiener Klassifikation enthalten ist, in
ein Zeichen besagt nichts Uber dessen Schutzfahigkeit. Denn dieses Verzeichnis
grafischer Elemente tragt nichts zur Beurteilung der Unterscheidungskraft eines
konkret angemeldeten Zeichens, welches mehrere Elemente aufweist, bei, son-
dern dient hauptsachlich dazu, die Recherche nach entgegenstehenden &lteren
Zeichen zu erleichtern und hat keinen Einfluss auf den Schutzumfang (vgl. Art. 4
Abs. 1 Wiener Abkommen).

Aus diesen Grunden war der international registrierten Marke IR 932 791 ,bester
Standort” gemaf §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit
Art. 5 PMMA, Art. 69U"es B pv/(J der Schutz fur das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland zu verweigern.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Betei-
ligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn

gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Be-

sorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,



Metternich
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einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriick-
lich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens ver-
letzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griilnden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a,
76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Schnurr Heimen

Bb



