BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 234/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 71 830.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. August 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsit-
zende, der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Das Zeichen

Royal Palace

iIst am 26. September 2005 neben Waren der Klasse 25 auch fir die Dienstleis-

tungen

"Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten; Verpflegung und Beherbergung von Gasten"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung gemaf 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG hat
die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Be-
schluss vom 11. August 2003 die Anmeldung gemal 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG
durch eine Pruferin des gehobenen Dienstes teilweise, namlich fur die oben ge-

nannten Dienstleistungen zurickgewiesen.

Die angemeldete, aus den englischen Wértern "Royal” und "Palace" bestehende
Marke kénne in ihrer Gesamtheit mit "konigliches/flurstliches Schloss" wiedergege-
ben werden. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen sei die angemel-
dete Marke nicht unterscheidungskréftig. Es handele es sich um eine beschrei-
bende Angabe, da diese Dienstleistungen auf einem Schloss erbracht werden
konnten. So gebe es Uberall in Deutschland Schlosshotels und Schlossrestau-
rants. Des weiteren seien Schlésser haufig der Veranstaltungsort fur kulturelle und
sportliche Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte (auf Herrenchiemsee) und
Turniere (Golf, Jagden) und dienten — beispielsweise in Form von Reitschulen,
Golfschulen — der Erziehung und Ausbildung. Dabei sei unerheblich, ob es sich

tatsachlich um Schldsser handele, die von Konigen erbaut oder bewohnt wurden.



Denn zum einen unterscheide der Verkehr bei Schléssern nicht genau zwischen
solchen, auf denen tatsachlich ein Konig gewohnt habe und denen, auf denen nur
Fursten oder andere Rangstufen des Adels lebten. Zum anderen sei es nahelie-
gend, dass es angesichts der vielen Schlosshotels und —Restaurants auch bald
welche in derartigen Schléssern gebe. Ob insoweit auch ein Schutzhindernis nach
8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehe, liel3 die Markenstelle dahinstehen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinnge-

maf),

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 vom 11. August 2003 aufzu-

heben.

Zur Begrundung der Beschwerde verweist die Anmelderin auf ihren Vortrag im
patentamtlichen Verfahren. Dort hatte sie ausgefuhrt, dass der angemeldete Beg-
riff das englischsprachige Synonym fiir das deutsche Wort "Kénigsschloss™ sei. In
Deutschland werde der Begriff aber nicht verwendet. Auch seien keinerlei Konigs-
schlésser im deutschen Sprachraum bekannt, in denen auf regelmalliger Basis
Gaste verpflegt und/oder beherbergt wirden. Soweit derartige Dienstleistungen im
rdumlichen Zusammenhang mit Schiéssern und Herrenhausern angeboten wir-
den, erfolge dies stets unter klar kennzeichnenden Hinweisen wie "im Schlossho-
tel" bzw "in der Schlossgaststétte”. Keinerlei Zusammenhang bestehe mit den
Dienstleistungen der Klasse 41. AulRerdem weist die Anmelderin auf die Eintra-
gung der Wortbildmarke 301 11 081 mit dem Wortbestandteil "Royal Palace" hin.
Im Beschwerdeverfahren tragt sie ergédnzend vor, dass sie selbstverstandlich da-
von ausgehe, dass ihr eine eingetragene Marke "Royal Palace" nicht das Recht
vermittle, Dritten den glatt beschreibenden Gebrauch der Wortkombination zu ver-
bieten, und deshalb ein Freihaltungsbedirfnis nicht zu erkennen sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
denn der Eintragung der Bezeichnung "Royal Palace" steht fur die angemeldeten
Dienstleistungen ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 und Nr 2 MarkenG

entgegen.

Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen.

Ein Wortzeichen kann bereits dann nicht eingetragen werden, wenn es zumindest
in einer seiner Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder
gebrauchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da
es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschlie3liche Be-
zeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl EuGH aaO S 410, 412
- BIOMILD; EuGH aaO S 500, 507 - Postkantoor). Es ist auch nicht erforderlich,
dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der
Anmeldung bereits tatsachlich zu beschreibenden Zwecken fur die in der Anmel-
dung enthaltenen Dienstleistungen verwendet wurden. Es ist daher nicht ent-
scheidungserheblich, ob die Bezeichnung "Royal Palace" in Deutschland zur Be-

schreibung der Dienstleistungen benutzt wurde.

Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, ist "Royal Palace" eine englisch-
sprachige Bezeichnung fur das deutsche Wort "Kdnigsschloss". Die angemeldeten
Dienstleistungen koénnen allerdings auf Konigsschlossern erbracht werden, so
dass die angemeldete Bezeichnung als beschreibender Hinweis auf den Ort und
die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistungen dienen kann, namlich dass

diese einen unmittelbaren Bezug zu einem kdniglichen Schloss aufweisen. Dabei



sind nicht nur deutsche Worter als beschreibende Ausdriicke zu berticksichtigen,
sondern auch fremdsprachige, insbesondere wenn die beschreibende Bedeutung
vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres erkannt wird (vgl Strébele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl 8§ 8 Rdn 361). Der Ausdruck "Royal Palace" ist aus einfa-
chen englischen Wortern zusammengesetzt, welche auch die deutschen Ver-
kehrskreise ohne weiteres verstehen. Hinzu kommt, dass die vorliegenden
Dienstleistungen heute haufig auch im Internet angeboten werden und darin Sei-

ten aus Deutschland nicht selten auch eine englischsprachige Version haben.

Der Hinweis auf ein konigliches Schloss als Erbringungsort der Dienstleistungen
ist entgegen der Ansicht der Anmelderin fur sdmtliche angemeldeten Dienstleis-
tungen beschreibend. So finden auf Schiéssern unterschiedlichste Veranstaltun-
gen statt. Es kann in einem koniglichen Schloss Konzerte als kulturelle und Reit-
turniere als sportliche Veranstaltungen geben. Ebenso kénnen Bélle als Unterhal-
tungsveranstaltung auf einem koniglichen Schloss abgehalten werden. Die
Dienstleistungen "Ausbildung und Erziehung" kénnen ebenfalls in einem Schloss
erbracht werden. So ist zum Beispiel auf Schloss Salem am Bodensee, einem
markgraflichen Schloss, ein Internat untergebracht. AuRerdem kdnnen auch ein-
zelne Veranstaltungen so wie Seminare und Vortrage, die im Rahmen dieser
Dienstleistungen erbracht werden, auf einem Schloss stattfinden. Die Dienstleis-
tungen "Beherbergung und Verpflegung von Gasten" kann gleichermal3en in ei-
nem koniglichen Schloss angeboten werden. Es gibt Schlossgaststatten, oder es
kbnnen einzelne Sale angemietet werden, in denen Gaste verpflegt und beher-
bergt werden konnen. Fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit der Bezeichnung
spielt es insoweit keine Rolle, ob diese Dienstleistungen regelméRig auf einem
Kdnigsschloss angeboten werden. Selbst wenn diese Dienstleistungen nur zu be-
sonderen Anladssen auf Schléssern stattfinden, dient die Bezeichnung zur Be-
schreibung der Dienstleistungen.

Die Schutzfahigkeit einer Bezeichnung kann auch nicht damit begriindet werden,

dass die Eintragung eine beschreibende, nicht gegen die guten Sitten versto-



Rende Verwendung der Bezeichnung durch andere nicht verbietet (§ 23 Mar-
kenG). Die Vorschrift des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG regelt das Eintragungsverfah-
ren und hat den Zweck, die Eintragung beschreibender Angaben zu verhindern.
Wirde man im Eintragungsverfahren die Regelungen des § 23 MarkenG heran-
ziehen, um die Eintragung beschreibender Angaben zu rechtfertigen, stiinde dies
dem Wortlaut des 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen und fuhrte zu dem widersin-
nigen Ergebnis, dass eine beschreibende Angabe eingetragen werden kdnnte,
weil es sich um eine solche handelt. Im Ubrigen hat auch der EuGH in der
"Chiemsee"-Entscheidung (GRUR 1999, 723) ausdricklich hervorgehoben, dass
die entsprechende Vorschrift des Art 6 | Buchstabe b MarkenRichtl keinen aus-
schlaggebenden Einfluss auf die Auslegung des Eintragungsverbots beschreiben-

der Angaben hat.

Wegen der verstandlichen und im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen
beschreibenden Bedeutung fehlt der angemeldeten Bezeichnung fiir erhebliche
Verkehrsreise auch die Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unter-
scheidungskraft im Sinne von des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-
ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel flr die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur
st Rspr BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; EuGH MarkenR 2004, 99 -
KPN/Postkantoor). Es sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungs-
kraftig, bei denen es sich fur den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware
oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende
Angabe handelt. Jedoch hat der EUGH auch darauf hingewiesen, dass eine un-
mittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung fur die Annahme fehlen-
der Unterscheidungskraft ist (vgl EUGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR
2004, 680 — Biomild). Auch wenn "Royal Palace" eine in vielen Landern beliebte

Bezeichnung zB fir Hotels ist und deshalb ein Teil der angesprochenen Verkehrs-



kreise die Bezeichnung als einen ublichen Hotelnamen auffassen sollte, verblei-
ben noch beachtliche Verkehrskreise, welche die Angabe in Verbindung mit den
Dienstleistungen lediglich als beschreibende Angabe im oben genannten Sinne
verstehen, insbesondere wenn diese Leistungen tatsachlich in einem Schloss er-
bracht werden. Selbst wenn die Bezeichnung nur fir einen Teil der im fraglichen
Oberbegriff enthaltenen Dienstleistungen nicht schutzfahig ist, schlie3t dies die
Eintragung des angemeldeten Zeichens fur den beanspruchten Oberbegriff bereits
aus (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 — AC; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl
8 8 Rdn 303 und Rdn 284). Andernfalls ware es mdglich, ein fir bestimmte Waren
oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen,
dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-
/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Letztlich kann das Vorliegen des
Schutzhindernisses des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG jedoch dahin gestellt bleiben, da
auf jeden Fall 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zuriickzuweisen.

Sredl Merzbach Bayer

Na



