BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 50/02 Verkindet am
14. Januar 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 81 359.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 14. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Die Wortmarke

Orangerie

ist fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 42

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch BeschluR eines Beamten des gehobenen Dienstes teilweise,

namlich fur die Dienstleistung

"Verpflegung von Gasten",

wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebe-
durftige Angabe gemaR 88 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurickgewie-
sen. Zur Begrindung ist ausgefihrt, die durchschnittlich informierten, aufmerksa-
men und verstandigen Durchschnittsverbraucher, welche die als Gebaudeteile
zahlreicher BarockschloRanlagen landauf landab vorhandenen Orangerien kenn-
ten bzw besuchten, sdhen in der Bezeichnung "Orangerie" fur Verpflegungs-
dienstleistungen nur einen Hinweis darauf, daf3 es sich hierbei um ein Verpfle-
gungsetablissement in einer bzw in der Nahe einer Orangerie handle, so wie zB in
der Bezeichnung "SchloR", "Burg" oder "Kloster" ein Hinweis auf die gebaude-
mafige Unterbringung von Gaststéatten, Cafes etc in (irgend) einem Schlol3 etc
gesehen wirde. Der Marke fehle daher die Unterscheidungskraft. Au3erdem be-
stehe an ihr ein Freihaltebedurfnis, da die Mitbewerber des Anmelders ein berech-
tigtes Interesse hatten, ungehindert darauf hinweisen zu kénnen, daf} sie einen

Gastronomiebetrieb in einer Orangerie unterhielten.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Ansicht, der
Begriff "Orangerie" stelle keine Sachaussage in bezug auf die Dienstleistung "Ver-
pflegung” dar, weil die Bezeichnung eines Gartenhauses zum Uberwintern von
Pflanzen begrifflich nichts mit der Bewirtung von Gasten zu tun habe. Die in Frage
kommenden Verkehrskreise, denen der Begriff "Orangerie" auch nicht Uberwie-
gend bekannt sei, wirden daher in der Marke keinen Hinweis auf ein Verpfle-
gungsetablissement in einer bzw in der Nahe einer Orangerie sehen. Die Marke
sei daher unterscheidungskraftig. An der Marke bestehe auch kein Freihaltebe-
durfnis. Der Begriff "Organerie” sei allenfalls fir die Dienstleistungen eines Gar-
tenbaubetriebes beschreibend. Die vom Senat Ubermittelte Internet-Recherche
weise zum Teil einen namens- bzw firmenméaRigen Gebrauch der Bezeichnung
"Orangerie" fur Verpflegungsbetriebe aus. Die Schutzfahigkeit der Anmeldemarke
werde durch die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts
bestatigt, welches zB die Begriffe "Christkindlmarkt" fir "Tee" sowie "Café du Pa-
ris" fur die "Verpflegung von Gasten" sowie zahlreiche vergleichbare Geb&ude-
bzw Ortsbezeichnungen eingetragen habe, so ua fur "Verpflegung; Beherbergung
von Gasten" die Marken 300 43 688 "Rosengarten”, 399 51 637 "Dresdner Ro-
sengarten”, 1 061 533 "GROSSER ROSENGARTEN MUNCHEN", 399 38 802
"Volksparkstadion”, 395 16 024 "Hotel Am Stadtpark”. Auch das Bundespatentge-
richt habe beispielsweise die Marken "GYMNASIUM" fir die von einem Gym-
nastik- und Fitne3-Studio angebotenen Dienstleistungen (BPatG v 30. 04. 2002,
24 W (pat) 23/01) sowie "Romanisches Café" fur die "Verpflegung von Gasten"
(BPatG v 17. 07. 2001, 24 W (pat) 49/01) fur schutzfahig erachtet.

Der Anmelder beantragt (sinngemals),
den angefochtenen Beschluf aufzuheben.
AulRerdem regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage der fehlen-

den Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedlrfnisses bei der Fallgruppe der

Orts- und Gebaudebezeichnungen an.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal3 § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sa-
che keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der Marke
fur die beschwerdegegenstandliche Dienstleistung "Verpflegung" jedenfalls das
absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle
hat daher die Anmeldung insoweit zu Recht zurtickgewiesen.

Die im Tenor des angefochtenen Beschlusses erfolgte Zurtickweisung fir die
Dienstleistung "Verpflegung von Gasten" anstatt fir den im Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen der Anmeldung angegebenen Dienstleistungsbegriff "Ver-
pflegung” stellt eine ersichtlich auf einem Schreib- oder Lesefehler beruhende of-
fensichtliche Unrichtigkeit dar, die jederzeit berichtigt werden kénnte (analog § 80
Abs 1 MarkenG) und daher unbeachtlich ist.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken dem Registerschutz nicht zu-
ganglich, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Be-
stimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder
der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale
der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Um eine in diesem Sinn be-
schreibende freihaltebedurftige Sachangabe, die zur Bezeichnung des Ortes der
Erbringung der beschwerdegegenstandlichen Dienstleistung dienen kann, handelt

es sich bei der angemeldeten Marke.

Eine "Orangerie" war zwar urspriinglich ein Gewachshaus zum Uberwintern der
wahrend des Sommers im Garten aufgestellten Orangenbaume und anderer nicht
winterfester Pflanzen. Im 17. Jahrhundert baute man dann allerdings ortsfeste

Hauser, die bald auch reich ausgestattete heizbare Salons und Badestuben be-



sallen und als Wintergarten sowie der hofischen Festlichkeit dienten. Beispiele
von bekannten Orangerien in Deutschland, die meist Teil von Renaissance-, Ba-
rock- oder Rokoko-Schlo3-Anlagen sind, sind die Orangerie in Grof3-Sedlitz bei
Dresden, in Kassel, im Schlo3park in Schwetzingen sowie im Park von Schlof3
Sanssouci in Potsdamm (vgl Brockhaus Enzyklopadie, 13. Bd, 17. Aufl 1971,
S 770). Orangerien haben also schon in historischer Zeit nicht nur zur Uberwinte-
rung von Pflanzen gedient, sondern auch anderen gesellschaftlichen Zwecken.
Heute werden die historischen Baulichkeiten von Orangerien aul3er fir museale
Zwecke haufig als Ort fur Kulturveranstaltungen sowie insbesondere auch zur
Unterbringung von Gastronomiebetrieben, wie Restaurants, Cafés ua genutzt.
Dies belegt die dem Anmelder Ubersandte Internet-Recherche des Senats (vgl
hierzu insbesondere auf der Seite www.fondation-hermitage.ch unter dem Stich-
wort "Verpflegung": "...Es (das Café-Restaurant der Hermitage) ist in der ehemali-
gen Orangerie untergebracht.”, auf der Seite www.tu-chemnitz.de, Seite 2 von 3,
ebenfalls unter dem Stichwort "Verpflegung": "In der "Orangerie" hat das Restau-
rant "Milliways" seinen Stand aufgebaut ...", auf der Seite www.fraunhofer.de un-

ter dem Stichwort "Kunst-Klima" im 1. Absatz: " ...Jetzt soll die Orangerie (im
Schweriner Schlol3) restauriert und im Medaillonsaal ein Restaurant eingerichtet
werden. ..."). Des weiteren ergab die Recherche, dal3 auRerdem Restaurants bzw
Cafés in der Orangerie Ansbach (vgl www.orangerie-ansbach.de, Seite 1 von 1 u
Seite 1 von 3), in der Orangerie des Residenzschlosses Bamberg (vgl
www.residenzschloss.com), in der Orangerie des Schlosses Neuhardenberg (vgl
www.schlossneuhardenberg.de) sowie in der Orangerie im Seckendorff-Park in
Meuselwitz (vgl www.pibt.de) untergebracht sind. Hierbei ist unerheblich, ob einige
der genannten Restaurants oder Cafés die Bezeichnung "Orangerie” moglicher-
weise namensmaRig verwenden, zumal héufig auch beschreibende Angaben zur
namens- oder firmenmaligen Kennzeichnung eingesetzt werden. Die Liste von
Restaurants, Cafés oder Hotels, die im In- und Ausland die Ortlichkeiten ehemali-
ger Orangerien nutzen, lieRe sich ohne weiteres noch fortfihren und entspricht
dem Trend und der Tradition, Gastronomieeinrichtungen in historischen Gebéau-

den, wie beispielsweise Schléssern, Burgen oder Kldstern zu betreiben, nicht zu-



letzt weil sich solche Gebaude wegen ihrer Lage an meist kulturgeschichtlich inte-
ressanten Orten und wegen ihres Ambientes in besonderem Mal3e flr gastrono-
mische Zwecke eignen.

Auch kann davon ausgegangen werden, dal? zumindest beachtlichen Teilen des
angesprochenen inlandischen Verkehrs der Begriff "Orangerie" als Bezeichnung
des besagten historischen Gebaudetyps gelaufig ist, da Orangerien in vielen Orten
Deutschlands zu finden sind, so auf3er in den oben genannten, ua auch in Gera,
Dusseldorf, Fulda, Eichstatt, Putbus, Schlichtern-Ramholz, Erlangen, Rheda-
Wiedenbrich, Darmstadt, Bad Arolsen, Weimar, Hannover, Bruhl, Tubingen,
Karlsruhe, Stuttgart, Blieskastel, Weilburg, Neustrelitz und Herne. Die Mehrzahl
der Durchschnittsverbraucher wird daher eine Orangerie in n&herer oder weiterer

Umgebung kennen.

Im Hinblick auf die tatsachlich festgestellte Nutzung von ehemaligen Orangerien
zu Gastronomiezwecken kann der angemeldete, dem inlandischen Publikum ver-
standliche Begriff "Orangerie” mithin im inlandischen Geschaftsverkehr zur Be-
zeichnung eines sonstigen Merkmals der Dienstleistung "Verpflegung" dienen,
namlich zur Bezeichnung des Gebaudes bzw des Ortes ihrer Erbringung in einer
Orangerie. Hierzu eignet sich das Wort "Orangerie" auch in Alleinstellung und be-
darf nicht notwendig einer Erganzung beispielsweise um den Namen des Ortes
oder Schlosses, in dem sich die betreffende Orangerie befindet. Zum einen ist be-
reits die Tatsache, dal} die Gaste in einer Orangerie, also einem historischen Ge-
baude dieser Art, verpflegt werden, ein erwahnenswertes und den Gast interessie-
rendes Merkmal, vergleichbar dem Hinweis auf die Verpflegung in einem Schiof3,
einer Burg oder einem Kloster. Zum anderen genugt im o6rtlichen oder regionalen
Raum als Hinweis auf die Lokalitdt der Verpflegungsdienstleistungen allein die
Angabe "Orangerie”, da sich in einer Stadt oder in einem Schlof3 kaum mehrere

Orangerien befinden, die ndher bezeichnet werden mif3ten.



Schliel3lich geben die von dem Anmelder angeflihrten vom Bundespatentgericht
und vom Deutschen Patent- und Markenamt fur schutzfahig erachteten Marken
keinen Anlal3 fur eine hiervon abweichende Beurteilung. Zum Teil ist die Sach-
und Rechtslage, die diesen Markenanmeldungen zugrunde liegt, schon nicht ohne
weiteres mit der vorliegenden Anmeldung zu vergleichen. So ist ein Gymnasium
kein Ort, den Gymnastik- oder Fitnel3-Studios Ublicherweise zur Erbringung der
von ihnen angebotenen Dienstleistungen nutzen. Auch eignen sich Rosengéarten
weniger zur gastronomischen Nutzung als die geschlossenen Baulichkeiten einer
Orangerie. Im Ubrigen kann grundsatzlich aus der Eintragung vergleichbarer oder
selbst gleicher Marken auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (Art 3 GG) kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich
bei der Entscheidung Uber die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermes-
sens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl ua BGH GRUR
1997, 527, 529 "Autofelge"; BIPMZ 1998, 248, 249 "Today"). Weiter mul3 die Be-
achtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots
rechtmafigen Handelns im Einklang gebracht werden, das besagt, daf3 sich nie-
mand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen
kann (vgl EuGH MarkenR 2002, 260, 266 "SAT. 2").

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht demnach aus den dargelegten
Griunden das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Im Hinblick
darauf kann dahingestellt bleiben, ob auch der Versagungsgrund der fehlenden

Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu bejahen ware.

Fur die von dem Anmelder angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der
Senat keine Veranlassung, weil weder eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Be-
deutung zu entscheiden war (8 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofes erfordert (8§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Dabei verleiht die
bloRe Tatsache, dal} eine bestimmte Rechtsfrage bisher noch nicht Gegenstand

einer hochstrichterlichen Entscheidung war, ihr noch keine grundséatzliche Bedeu-



tung (vgl Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8§ 83 Rdn 17). Vorliegend beruht
die Wertung, dal3 das angemeldete Wort "Orangerie" als Hinweis auf den Ort der
Erbringung der fraglichen Dienstleistung "Verpflegung" dienen kann, vorwiegend
auf der Feststellung tatsachlicher Gegebenheiten, die nicht im Rahmen der

Rechtsbeschwerde nachprufbar sind.

Dr. Strobele Richter Guth ist wegen Kirschneck
Urlaubs an der Unter-
zeichnung gehindert.
Dr. Strébele
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