BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 15/03 Verkindet am
12. Januar 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 41 412.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Januar 2004 durch die Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Mullner und

Richter Kruppa

BPatG 154
6.70



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die am 19. August 2002 fur die Dienstleistungen

"Sportliche und kulturelle Aktivitaten, insbesondere Organisation,
Veranstaltung und Durchfiihrung von Events im Bereich der Ga-
stronomie und des Caterings, Dienstleistungen beziglich Frei-
zeitgestaltung, Partyplanung; Verpflegung und Beherbergung von

Gasten"

angemeldete Wortmarke

"NORDEN"

hat die Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach
vorangegangener Beanstandung mit Beschluss eines Beamten des ho6heren
Dienstes vom 29. Oktober 2002 zurlickgewiesen. Bei der Anmeldung handle es
sich um eine freihaltebedurftige Angabe gemal MarkenG 8§ 8 Abs 2 Nr 2. Norden
sei eine Stadt in Niedersachen, in der den beanspruchten Dienstleistungen ent-
sprechende Aktivitditen unter Verwendung der Bezeichnung "Norden" als Be-
schreibung des Erbringungsortes vielfach angeboten wirden. Der Begriff werde
daher von Mitbewerbern zur Beschreibung ihres Angebots bendtigt. Dem stehe

nicht entgegen, dass "Norden" auch noch andere Bedeutungen habe, vor allem im



Sinne der Himmelsrichtung, da diese Bedeutungen bei einer Verwendung von
"Norden" in Alleinstellung fernliegend seien. Aus diesem Grunde stehe der Eintra-
gung zudem das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemar
MarkenG 8 8 Abs 2 Nr 1 entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
29. Oktober 2002 aufzuheben.

Hilfsweise regt die Anmelderin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Gegen ein Freihaltungsbedurfnis spreche bereits die aufgezeigte Mehrdeutigkeit
des Begriffs "Norden". Bei Mehrdeutigkeit eines geographischen Begriffes werde
sowohl in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts als auch des Bundesge-
richtshofes betont, es komme darauf an, ob die verschiedenen Deutungsmadglich-
keiten gleichberechtigt nebeneinander stiinden oder ob — wie im Fall der Anmel-
demarke - die Bedeutung der Himmelsrichtung im Vordergrund stehe. Hinzu
komme, dass der Begriff "Norden" noch weitere Nebenbedeutungen aufweise. So
sei aus dem in der mundlichen Verhandlung tibergebenen Namensverzeichnis mit
ca. 750 Namen aus dem ortlichen Telefonbuch erkennbar, dass es sich bei "Nor-
den" auch um einen haufigen Familiennamen handle. Nicht zu vergessen sei die
Bedeutung des Begriffes "norden" als Kurzform des Verbums "einnorden".

Die Anmeldemarke besitze aber auch die erforderliche Unterscheidungskraft, da
geographische Bezeichnungen wie Ortsnamen jedenfalls dann unterscheidungs-
kraftig seien, wenn es sich um weithin unbekannte Bezeichnungen handle. Es sei
davon auszugehen, dass der Uberwiegende Teil des angesprochenen Publikums
den Ort Norden in Niedersachsen gar nicht kenne und deshalb die angemeldete
Marke nicht ohne weiteres als geographischen Herkunftshinweis auffassen werde.
Da bei einer Stadt mit nur ca. 27.000 Einwohnern der Bekanntheitsgrad bezogen

auf die Bundesrepublik insgesamt als sehr gering einzustufen sei, werde der Ver-



kehr die Bezeichnung weniger als geographische Herkunftsangabe sondern viel-

mehr als Angabe einer Himmelsrichtung verstehen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begrindet, weil die angemel-
dete Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe gemall 8 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Im Ubrigen fehlt der angemel-

deten Bezeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft.

1. Far die Frage, ob eine angemeldete Marke zur Bezeichnung der geographi-
schen Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann und deshalb
nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kommt es
nicht allein darauf an, ob eine Benutzung als geographische Herkunftsangabe be-
reits zu beobachten ist, sondern auch darauf, ob sie in Zukunft jederzeit erfolgen
kann. Dabei bedarf es zur Bejahung der Voraussetzungen des Schutzhindernisses
der Feststellung, dass eine derartige zukinftige Verwendung verninftigerweise zu
erwarten ist. Insbesondere ist die Annahme dieses Schutzhindernisses nicht auf
ein gegenwartiges Freihaltungsbedirfnis beschrankt (BGH, GRUR 2003, 883 —

Lichtenstein).

Im vorliegenden Fall kann ein rechtserhebliches allgemeines Freihaltungsinter-
esse an der angemeldeten Ortsangabe "Norden" letztlich nicht verneint werden.
Es handelt sich bei dieser Angabe um den Namen einer jedenfalls nicht bedeu-
tungslosen Stadt in Niedersachsen mit circa 27.000 Einwohnern, deren wichtigster
Wirtschaftsfaktor der Fremdenverkehr ist. Hinzu kommt, dass die Stadt Norden
der Tatsache, dass von ihrem Ortsteil Norddeich Schiffsverkehr zu den beliebten
Ferieninseln Juist, Norderney und Baltrum betrieben wird, einen Bekanntheitsgrad

verdankt, der weit Gber den regionalen Bereich hinausgeht.



Ausweislich der dem Zurlckweisungsbeschluss des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes beigeflgten Anlagen aus dem Internet werden in der Stadt Norden zu-
dem vielfach neben sportlichen und kulturellen Ereignissen Aktivitdten angeboten,
die den mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen entsprechen. Ver-
ninftigerweise ist daher nicht auszuschlieRen, dass Mitbewerber der Anmelderin
den Begriff "Norden" zur Bezeichnung der geographischen Herkunft fur den Frem-
denverkehr typischer Dienstleistungen benétigen, die mit den von der Anmelderin

beanspruchten Dienstleistungen ahnlich oder sogar identisch sind.

Da dies fur samtliche beanspruchten Dienstleistungen zu gelten hat, konnte die
Bereitschaft der Anmelderin, ihr Warenverzeichnis auf bestimmte Dienstleistungen

zu beschranken, zu keinem anderen Ergebnis fuhren.

Die Anmelderin vermochten den Senat auch nicht davon zu lUberzeugen, dass im
vorliegenden Fall die Mehrdeutigkeit des Begriffes "Norden" der Feststellung eines

schutzhindernden Freihaltebedirfnisses entgegensteht.

Der Bezug zwischen der Mehrdeutigkeit eines Begriffes und seiner Schutzfahigkeit
war wiederholt Gegenstand héchstrichterlicher Entscheidungen. So ist in der auch
von der Anmelderin zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs (WRP 2002,
1073, 1075 — Bonus Il) ausgefuhrt, unterschiedliche Verstandnismoglichkeiten ei-
nes Begriffes schldéssen es aus, dass der Verkehr in beachtlichem Mal3e das Wort
ausschlief3lich in einer dieser moglichen Bedeutungsvarianten verstehe. Demge-
genuber fuhrt der Bundesgerichtshof an anderer Stelle aus, die Einmaligkeit eines
Ortsnamens sei nicht Voraussetzung fur die Annahme, dass die Bezeichnung in
Zukunft als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden kénne (BGH,

aaO, - Lichtenstein).

Nach Auffassung des erkennenden Senats kann die Frage der Auswirkung der
Mehrdeutigkeit eines Begriffes auf seine markenrechtliche Schutzfahigkeit aller-

dings nur in Hinblick auf die Unterscheidungskraft eine Rolle spielen. Ist — wie im



vorliegenden Falle - verninftigerweise nicht auszuschlieRen, dass Mitbewerber
den Begriff "Norden" zur Bezeichnung der geographischen Herkunft fur den Frem-
denverkehr typischer Dienstleistungen benétigen und damit ein Freihaltebeduirfnis
zu bejahen, so steht dieser Annahme eine etwaige Mehrdeutigkeit des Begriffes

nicht entgegen.

Waéhrend die Frage der Unterscheidungskraft sich ausschlie3lich danach bemisst,
ob die von den einschlagigen Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Ver-
kehrskreise in der Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, ist fiur das
Freihaltungsbedurfnis an einer beschreibenden Angabe vorrangig das berechtigte
Interesse der Mitbewerber maR3geblich. So kann zum Beispiel der Name eines
wenig bekannten Herstellungsortes durchaus einem Freihaltungsbedurfnis unter-
liegen, gleichzeitig aber im allgemeinen Verkehr unterscheidungskraftig wirken
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 8§ 8 Rdn 62; BPatG GRUR 2002, 263, 264
— Avena).

2. Der angemeldeten Marke "Norden" fehlt aber auch die erforderliche
Unterscheidungskraft geméafl 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Die Bezeichnung einer
geographischen Herkunftsangabe tritt neben den weiteren Bedeutungsmaoglich-
keiten des Begriffes "Norden" nicht vollig in den Hintergrund.

Der Senat vermochte sich der Rechtsauffassung der Anmelderin nicht anzuschlie-
Ren, der Verkehr werde darin in erster Linie die Benennung einer Himmelsrichtung
sehen. In aller Regel werden Himmelsrichtung in Alleinstellung mit dem bestimm-

ten Artikel — "der Norden" — verbunden.

Soweit die Anmelderin damit argumentiert, dass "Norden" auch ein Familienname
sei und sich daraus eine schutzbegrindende Mehrdeutigkeit ergebe, fiihrt dies zu
keiner anderen Beurteilung. Der Familienname "Norden" ist zumindest nicht so

haufig, dass sich diese Bedeutung in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen



grundsatzlich unmittelbar aufdréngt. Auch die beanspruchten Dienstleistungen

lassen auf den ersten Blick keinen Bezug zu einer Namensangabe erkennen.

Die weitere Bedeutung des Begriffes "norden" als Kurzform des Verbums "einnor-
den" mag zwar gegeben sein, doch dréangt sich diese Bedeutung beim Lesen nicht
sofort auf. Vielmehr bedarf es bereits einer zielgerichteten gedanklichen Suche
nach weiteren Bedeutungen um auf diese Mdoglichkeit zu stof3en. Im Ubrigen fehlt
nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs einer Wortmarke, die
Merkmale von (Waren und) Dienstleistungen beschreibt, schon aus diesem
Grunde zwangslaufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf die Dienstleistungen
(GRUR 2004, 674 — Postkantoor, Rdn 86).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf 8§ 83 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 Mar-

kenG.

Viereck Mullner Kruppa

Hu



