BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 75/06 Verkindet am
8. Januar 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 801 610

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 8. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll

als Vorsitzenden, sowie der Richter Bender und Dr. Kortbein

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 4. Juli 2002 ist die Wortmarke

GREENWICH CONSULTING

als IR-Marke fur nachfolgende Dienstleistungen mit Benennung fur die Bundesre-
publik Deutschland international registriert worden:

Klasse 35:

Management services concerning relations with clients (consulting
services relating to business, business management); advertising
services and business information; updating of advertising ma-
terial; business management assistance services; business or-
ganization and management advice and assistance services;
business consulting; billboard advertising, distribution of publicity
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), particu-
larly for national or international mail-order sales; services pro-
vided by a franchiser namely, assistance regarding the operation
or management of industrial or commercial companies; operating
an administrative data bank; commercial information and consult-
ing services; business promotion for third parties of all types, and

particularly for the provision of cards for privileged users; sales



marketing and sales promotion services for third parties of all
kinds and on all media, particularly for national or international
mail-order sales; data entry, editing, compilation and processing
services and, in general, services relating to recording, transcrip-
tion transmission and systemization of written communications
and sound and/or visual recordings; subscription services for third
parties to printed matter and to all media containing information,
texts, sounds and/or images, electronic or non-electronic and
digital publications, audiovisual products or multimedia products
(computer editing of texts and/or still or animated images and/or
musical or non-musical sounds), for interactive or other use, on
the corresponding carriers (audio digital compact disks, audio
digital videodisks); document reproduction; rental of all types of
advertising and commercial presentation equipment; computer file
management, business advice and advertising regarding telematic
services; organization of exhibitions for commercial and advertis-
ing purposes; subscription to a computer communication, tele-
phone or computer (Internet) system; subscription to a television
channel; business organization and management consultancy; as-
sistance and consultancy in connection with business manage-
ment; market study; business expertise; business consulting, in-
quiry and information services; consultancy in connection with
personnel issues; personnel recruitment; information services and
advice relating to recruitment; database management; strategic
management services in the field of telecommunications; adminis-
trative management of exhibition venues; creation and operation

of leal data banks and databases.

Services de management concernant la relation clientéle (services
de consultation dans le domaine des affaires, gestion des af-

faires); services de publicité et informations d'affaires; mise a jour



de documentation publicitaire; services d'aide a la direction des
affaires; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la di-
rection des affaires; consultations en affaires; services d'affichage,
de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons), notamment pour la vente par correspon-
dance a distance, transfrontiere ou pas; services rendus par un
franchiseur a savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives; services de conseils et
d'informations commerciales; promotion commerciale pour des
tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale,
de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance a dis-
tance, transfrontiére ou pas; services de saisie, de mise en forme,
de compilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; ser-
vices d'abonnement pour des tiers a des produits de l'imprimerie
et a tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images et publications électroniques ou non, numeériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), a usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumeériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; location de
tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion
de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commer-
ciales concernant des services télématiques; organisation
d'expositions a buts commerciaux et de publicité; abonnement a

un service télématique, téléphonique ou informatique (Internet);



abonnement a une chaine de télévision; conseils en organisation
et direction des affaires; aide et consultation pour la direction des
affaires; étude de marché; expertise en affaire; conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires; consultation pour des ques-
tions de personnel; recrutement de personnel; services d'informa-
tions et conseils en matiére de recrutement; gestion de bases de
données; services de gestion stratégique dans le domaine des
téléecommunications; gérance administrative de lieux d'expositions;
constitution et exploitation de banques de données et de bases de

données juridiques.

Klasse 36:

Financial, banking and monetary services; financial, banking and
monetary services accessible by e-mail or the Internet; insurance
underwriting; banking business; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; real estate brokerage; real estate appraisal; real
estate valuation; raising capital; capital investments; insurance, fi-
nancial and banking consultancy; securities brokerage; financial,
fiscal and real estate appraisals; financing and financial sponsor-
ing services; savings banks; financial management; issue of trav-
elers' checks, tokens of value and letters of credit; credit bureaux;
debt collection agencies; financial analysis; lease-purchasing; set-
ting up lease contracts; credit and debit card services; surety ser-
vices; foreign exchange operations; check verification; safe de-
posits; savings; financial and banking information; raising and in-
vestment of funds; electronic transfer of funds; lending; pledge
loans; fire insurance underwriting; capital investment; collateral
loans; financial transactions; deposit of valuables; life insurance
underwriting; raising capital; stock exchange guotations; term ac-

count services; financial market prospecting relating to investment



and management of securities and financial instruments; mutual
funds; consultancy services relating to financial management and

strategy in the telecommunications sector.

Services bancaires, financiers et monétaires; services bancaires,
financiers et monétaires accessibles par e-mail ou Internet; assur-
ances; affaires bancaires; affaires financieres; affaires monétaires;
affaires immobilieres; courtage en biens immobiliers; évaluation de
biens immobiliers; expertise immobiliere; constitution de capitaux;
investissements de capitaux; consultations en matiére d'assur-
ances, en matiére financiére et bancaire; courtage en Bourse;
estimations financieres, fiscales et immobilieres; services de
financement et de parrainage financier; caisse de prévoyance;
gérance de fortunes; émission de cheques de voyage, de bons de
valeur et de lettres de crédit; agences de crédit; agences de re-
couvrement de créances; analyse financiere; crédit-bail; établis-
sement de baux; services de cartes de crédits et de cartes de dé-
bits; cautions (garanties); opération de change; vérification des
cheques; dépodt en coffre-forts; épargne; informations financieres
et bancaires; constitution et placement de fonds; transfert électro-
nique de fonds; prét; prét sur gage; assurance contre l'incendie;
investissement de capitaux; prét sur nantissement; transactions fi-
nancieres; dépot de valeurs; assurance sur la vie; constitution de
capitaux; cote en Bourse; services de compte a terme; prospec-
tion de marchés financiers en vue du placement et de la gestion
de valeurs financieres et mobilieres; fonds communs de place-
ment; services de conseils en gestion et en stratégie financiéere

dans le domaine des télécommunications.



Klasse 38:

Telecommunication services; electronic messaging services via
the Internet, Extranet, Intranet; secure email services; press and
information agencies; communication via radio, telephone and
telegraph equipment as well as through any data communication
means and videotex, and in particular via computer terminals,
peripheral equipment or electronic and/or digital equipment, using
videophones, picture phones and videoconferencing equipment;
sending or transmission of telegrams and messages; data trans-
mission services, particularly batch transmissions, electronic
document dispatching, email services; telephone call transfer or
telecommunication services; cellular telephone communication;
satellite transmission; television program broadcasting; radio and
television programs and more generally audiovisual and multime-
dia programs; telex and telegram transmission services; transmis-
sion of information by teleprinter; communication via computer
terminals; computer transmission of information for the purpose of
obtaining data held in data banks and image banks; communica-
tion services via computer networks in general namely communi-
cation via computer terminals; message consultation services and
data transmission via networks and specific and/or portable termi-
nals; technical consulting and advice in the field of telecommuni-
cations; transmission services for written communications and
sound and/or visual recordings; rental of modems; electronic cor-

respondence exchange (electronic messaging).



Services de télécommunications; services de messagerie électro-
nigue par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de mes-
sagerie sécurisée; agences de presse et d'informations; services
de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphi-
gues ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphéri-
ques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numéri-
ques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition,
transmission de dépéches et de messages; services de transmis-
sion de données, en particulier de transmission par paquet, ex-
pédition, transmission de documents informatisés, services de
courrier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques
ou de télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission
par satellite; diffusion de programmes de télévision; émissions ra-
diophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias; services de transmission de télex, de
transmission de télégrammes; transmission d'informations par té-
lescripteur; communication par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées et banques d'images; services de communication sur
réseaux informatiques en général a savoir communication par
terminaux d'ordinateurs; services de consultation de messages en
transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques
et/ou portables; consultations et conseils techniques dans le do-
maine des télécommunications; services de transmission de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services de location de modems; services d'échange de

correspondances électroniques (messagerie électronique).



Klasse 41:

Teaching, training, education and entertainment services; sporting
and cultural activities; correspondence courses; editing and pub-
lishing of texts, illustrations, books, reviews, newspapers, periodi-
cals, magazines, publications of all sorts and in all forms (other
than for advertising purposes) including electronic and digital pub-
lications (other than advertising) of sound and/or visual media, of
multimedia carriers, (interactive disks, compact and read-only
digital audio disks), of multimedia programs (computer editing of
texts and/or still or animated images), of games and particularly of
television, audiovisual games, games on CDs and CD-DAs, on
magnetic media; introductory and further education and teaching
relating to all fields of general interest; organization of seminars,
placements and courses; organization of conferences, forums,
congresses and colloquiums; production of radio and television
programs, of audiovisual and multimedia programs (computerized
editing of texts and/or images, still or animated, and/or sounds,
musical or not), for interactive or other uses; booking of seats for
shows; organization of competitions, of games (entertainment) and
of information campaigns and professional or other events, for
educational or cultural purposes; development and production of
information programs, of radio and television entertainment pro-
grams, of audiovisual and multimedia programs (computer editing
of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-mu-
sical sounds) for interactive or other use; organization of shows;
production and rental of films and cassettes including videocas-
settes, and more generally of all sound and/or visual media, and of
multimedia carriers (interactive disks, compact and read-only
digital audio disks); lending of books and other publications; toy

lending library services namely: recreational services (entertain-
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ment) and game and toy lending services, services provided by a
franchiser, namely primary staff training, videotape editing; oper-
ating lotteries; organization of cultural and educational exhibitions;

editorial offices; translation services; videotape filming.

Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de diver-
tissement; activités culturelles et sportives; cours par correspon-
dance; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'a buts
publicitaires) y compris publications électroniques et numériques
(autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de
supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts au-
dio-numériques a mémoire morte), de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels,
jeux sur disque compact et disque compact audionumeérique, sur
support magnétigue; enseignement et éducation a l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérét général; organisation
de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, fo-
rums, congres et colloques; montage de programmes radio-
phoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatiqgue de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), a usage inter-
actif ou non; réservation de places pour les spectacles; organisa-
tion de concours, de jeux (divertissements) et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non, a buts
éducatifs ou culturels; réalisation et production de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme infor-

matique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
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musicaux ou non), a usage interactif ou non; organisation de
spectacles; production et location de films et cassettes y compris
de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques inter-
actifs, disques compacts audionumérigues a mémoire morte); prét
de livres et autres publications; services de ludotheques a savoir:
services d'animations ludiques (divertissements) et de prét de jeux
et jouets, services rendus par un franchiseur, a savoir formation
de base du personnel, montage de bandes vidéo; organisation de
loteries; organisation d'expositions a buts culturels et éducatifs;
bureaux de rédaction; services de traduction; filmage sur bandes

vidéo.

Klasse 42:

Professional consulting regarding computers; legal consultancy;
site hosting (Internet); services provided by a franchiser, namely
transfer (provision) of technical know-how, licensing services,
copyright management, design (development) of legal data banks
and databases; computer programming for electronic instruments
and apparatus, for computers, for telecomputing and computer
communication systems, for multimedia equipment, programming
of multimedia equipment; rental services for computers, software,
scanners, CD-writers, printers, printer peripheral equipment;
leasing access time to a database server center; design (de-
velopment) of sites on global computer networks; engineering;
rental of computer, computer communication and telematic appa-
ratus and instruments; technical consulting and advice in the field

of computing.
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Consultations professionnelles en matiere d'ordinateurs; consulta-
tions juridiques; hébergement de sites (Internet); services rendus
par un franchiseur, a savoir transfert (mise a disposition) de sa-
voir-faire technique, concession de licences, gérance de droits
d'auteur, conception (élaboration) de banques de données et de
bases de données juridiques; programmation pour appareils et in-
struments électroniques, pour ordinateurs, pour systemes téléin-
formatiques et télématiques, pour équipements multimédias, pro-
grammation de matériels multimédias; services de location d'ordi-
nateurs, de logiciels, de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes,
de périphériques d'imprimantes; location de temps d'accés a un
centre serveur de bases de données; conception (élaboration) de
sites sur des réseaux informatiques mondiaux; ingénierie; services
de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléin-
formatique et de télématique; consultations et conseils techniques

dans le domaine de l'informatique.

Mit Beschluss vom 23. Marz 2006 hat die Markenstelle fur Klasse 35 IR der Marke
den Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland nach 88 8 Abs. 2 Nr. 1, 37, 107,
113 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 MMA und Art. 6 quinquies B PVU verweigert,
da es sich um eine nicht unterscheidungskraftige Angabe handle. Nach ihrer Auf-
fassung durfe sich die Prifung dabei nicht auf ein Mindestmald beschréanken, son-
dern musse streng und vollstdndig ausfallen. Ein Eintragungshindernis kénne sich
namlich nicht nur daraus ergeben, welchen Bezug die angemeldete Bezeichnung
zu den beanspruchten Dienstleistungen habe, sondern auch daraus, dass das
Publikum im Hinblick auf den méglichen Inhalt oder Gegenstand der Produkte in
der fraglichen Wortkombination eine Sachinformation erkenne. Hier ist die bean-
spruchte Wortverbindung erkennbar und sprachublich aus der geografischen An-
gabe ,Greenwich” und dem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen
englischen Wort ,Consulting” zusammengesetzt. Das neben Fachverkehrskreisen

angesprochene allgemeine Publikum werde die Wortverbindung als Hinweis auf
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die Art und den Erbringungsort der angebotenen Dienstleistungen verstehen,
namlich Beratungsleistungen, die in oder fur Greenwich erbracht wirden, einen
Stadtteil von London, der hierfir durchaus in Betracht komme, da sich dort u. a.
die ,,Greenwich School of Management“ befinde, die einen guten Ruf geniel3e. Der
Begriff ,,Consulting” sei nicht nur beschreibend fur Dienstleistungen der Unterneh-
mensberatung, sondern kdonne auch alle anderen, wie ,Telekommunikation, Fi-
nanzwesen, Unterhaltung, Verbreitung von Werbematerialien“ betreffen. Die Be-
zeichnung sei in ihrem Sinngehalt klar und eindeutig. Auch die von der Markenin-
haberin zitierten Voreintragungen von Gemeinschaftsmarken kdnnten weder fir
sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegrinden-
den Bindung fuhren, weil die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit keine Ermes-

sens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstelle.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der inter-
national registrierten Marke, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 23. Mérz 2006 aufzuheben und der Internatio-
nalen Registrierung vollstandigen Schutz in Deutschland zu ge-

wahren.

Zur Begrundung tragt sie vor, dass die Marke hinreichend unterscheidungskraftig
sei, zumal auch geringe Unterscheidungskraft zur Schutzgewahrung ausreiche.
Die Markenstelle habe lediglich pauschal die fehlende Unterscheidungskraft pos-
tuliert, ohne die hierfur notwendige Einzelprifung anhand der tatsachlich bean-
spruchten Dienstleistungen durchgefihrt zu haben. Die Bezeichnung
-GREENWICH CONSULTING" existiere in dieser Form weder im deutschen noch
im englischen Sprachgebrauch und sei eine Fantasiebezeichnung. Ortsnamen im
weiteren Sinne, wie z. B. Stadtteile, seien nur dann schutzunfahig, wenn die ange-
sprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Marke davon ausgingen,
dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen tatsachlich an dieser Stelle er-

bracht wirden. ,Greenwich* werde aber nicht mit Beratungsdiensten in Verbin-
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dung gebracht. Zudem liege der Schwerpunkt bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft einer Marke in ihrer Gesamtheit, ohne dass es auf ein bestimmtes Ni-
veau, eine sprachliche oder kinstlerische Kreativitat oder Einbildungskraft an-
kadme. Die hier beanspruchten Beratungs-, (Tele-)Kommunikations-, Bildungs-,
aber auch technischen Dienstleistungen kénnten, um in Deutschland Uberhaupt
wahrgenommen werden zu kdnnen, naturgemafd auch in Deutschland erbracht
werden, so dass der Erbringungsort nicht Greenwich sei, sondern der jeweilige Ort
in Deutschland als tatsachliche Erbringungsstatte, wo die unter der Marke ange-
botene Dienstleistung tatsachlich wahr- und in Anspruch genommen werde. Es sei
das Wesen solcher internationaler Beratungsgesellschaften, dass sie gerade vor
Ort in dem jeweiligen Land, in dem die Berater zum Einsatz kamen, die abgefragte
Leistung anbéten. Der Begriff ,Consulting” sei auch nicht fir alle beanspruchten
Dienstleistungen, wie z. B. , Telekommunikation, Unterhaltung, sportliche und kul-
turelle Aktivitaten etc.” beschreibend. Die Organisation und Durchfihrung von
Sportspielen, das Angebot von Telekommunikationsdiensten, die Durchfiihrung
von Lotterien oder der Verleihservice von Bichern und Spielen werde nicht als
Beratungsdienstleistung angesehen. Eine derartige Verwasserung des Bera-
tungsbegriffs gebe es in der deutschen Sprache bislang nicht. Im Ubrigen sei be-
reits eine Reihe von zusammengesetzten Marken mit dem Bestandteil ,Green-
wich* eingetragen worden und sogar des Ofteren ,Greenwich® in Alleinstellung. Es
bestehe auch kein Freihaltungsbedirfnis. Geografische Herkunftsangaben be-
zeichneten bei Dienstleistungen den Ort der Erbringung. Da die beanspruchten
Dienstleistungen in Deutschland erbracht wirden, werde durch die Marke gerade
keine geografische Herkunftsbezeichnung monopolisiert.

Die vorlaufige Rechtsauffassung des Senats ist der Beschwerdeflhrerin unter
Ubersendung der ermittelten Belege mit der Terminsladung mitgeteilt worden.
Eine Stellungnahme hierzu erfolgte nicht. Die Beschwerdefuhrerin ist auch zur

mindlichen Verhandlung nicht erschienen.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nicht begriindet. Zu Recht hat die Markenstelle
der Internationalen Registrierung den nachgesuchten Schutz fur die Bundesrepu-
blik Deutschland versagt, da der Marke als beschreibender Angabe wegen Art. 5
Abs. 1 MMA und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU auch jegliche Unterscheidungskraft
fehlt.

1. Die Zuriuckweisung der Schutzerstreckung ist im angefochtenen Beschluss
zutreffend auf Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU gestiitzt. Auch
wenn der Priferbeschluss zu Beginn lediglich auf den Zuriickweisungsgrund der
nicht unterscheidungskraftigen Angabe ausdriicklich Bezug genommen und inso-
weit nur den fir nationale Markenanmeldungen relevanten § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG zitiert hat, so hat er sich doch im weiteren Verlauf zur Begriindung der
Schutzversagung auf den beschreibenden Charakter der Anmeldung fur alle be-
gehrten Dienstleistungen gestitzt, so dass ihm ungeachtet der unvollstandigen
Zitierung im Eingangssatz beide Eintragungshindernisse des Art. 6 quinquies B
Nr.2 PVU i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zugrunde liegen, wegen derer
auch die Beanstandung erfolgt war. Der Senat legt daher ebenso beide Eintra-
gungshindernisse zugrunde, wie auch in der mindlichen Verhandlung erortert. Die
Markeninhaberin hat in ihrer schriftlichen Beschwerdebegriindung auch zu beiden

Schutzversagungsgrinden Stellung genommen.

2. Die Eintragung von Marken, die unter Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVU fallen, darf
I.V.m. Art. 5 Abs. 1 MMA und 8 8 Abs. 2 Nr.1 und 2 MarkenG nur verweigert
werden, wenn ihnen fur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche
Unterscheidungskraft fehlt oder wenn sie u. a. ausschlieBlich aus Zeichen oder

Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
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der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der
Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke
verfolgt nach der Rspr. des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften
(s. u. a. Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P - Doublemint, Rand-
nummern 30-32; Slg. 2003, [-12447; MarkenR 2003, 450; Mitt. 2004, 28;
GRUR 2004, 146; GRUR Int. 2004, 124) das im Allgemeininteresse liegende Ziel,
dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
beschreiben, von jedermann frei verwendet werden kénnen. Die Bestimmung des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Anga-
ben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten
werden (vgl. u. a. zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe ¢
der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (MarkenRL; ABI. EG
1989, L 40/1) das Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97
- Chiemsee, Randnummern 25, 26; Slg. 1999, 1-2779; MarkenR 1999, 189;
GRUR 1999, 723, GRUR Int. 1999, 727, WRP 1999, 629).

Die Zurickweisung einer Anmeldung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht
voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung ge-
nannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsachlich fur die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder fir ihre Merkmale beschreibend
verwendet werden. Es genugt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung
ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden kon-
nen. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden,
wenn es zumindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal der in
Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (s. Urteil des EuGH
vom 12.2.2004, C-363/99 - Postkantoor, Randnummer 97, zu der entsprechenden
Vorschrift in  Art. 3 Abs.1 Buchstabec MarkenRL; Slg. 2004, 1-1619;
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MarkenR 2004, 99; GRUR 2004, 674; GRUR Int. 2004, 500). Fir die Beurteilung
der Schutzfahigkeit einer Marke ist lediglich auf ihre Gesamtwahrnehmung durch
den angesprochenen Durchschnittsverbraucher abzustellen (s. Urteil des EuGH
vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; Slg. 2004, 1-8317; Mar-
kenR 2004, 393; GRUR 2004, 943; Mitt. 2004, 513; GRUR Int. 2005, 44), wobei

eine Betrachtung der Anmeldung in ihrer Gesamtheit vorzunehmen ist.

.Namentlich an der Freihaltung von Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung
der geografischen Herkunft der Warengruppen, fir die die Eintragung der Marke
beantragt wird, dienen kénnen, vor allem von geografischen Bezeichnungen, be-
steht ein Allgemeininteresse, das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen
oder Angaben nicht nur die Qualitat und andere Eigenschaften der betroffenen
Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer
Weise, etwa dadurch beeinflussen kdnnen, dass diese eine Verbindung zwischen
den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen

verbinden“ (EuGH - Chiemsee, a. a. O., Randnummer 26).

Diese Vorschrift verbietet die Eintragung von geografischen Bezeichnungen als
Marke nicht nur, wenn sie bestimmte geografische Orte bezeichnen, die fir die
betroffenen Warengruppen bereits berihmt oder bekannt sind und die daher von
den beteiligten Verkehrskreisen, also von Handel und Durchschnittsverbraucher,
in dem beanspruchten Gebiet mit dieser Warengruppe in Verbindung gebracht
werden. Vielmehr missen auch geografische Bezeichnungen, die von Unterneh-
men verwendet werden kdnnen, fur die vernunftigerweise also fur die Zukunft zu
erwarten ist, dass sie mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht
werden, als geografische Herkunftsangaben fir diese freigehalten werden (EuGH

- Chiemsee, a. a. O., Randnummern 29 - 31).

Schliel3lich ist die Angabe der geografischen Herkunft der Ware zwar Ublicher-
weise die Angabe des Ortes, wo die Ware hergestellt worden ist oder hergestellt

werden konnte; es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbindung
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zwischen der Warengruppe und dem geografischen Ort auf anderen Anknip-
fungspunkten beruht, z. B. dem Umstand, dass die Ware an dem betreffenden
geografischen Ort entworfen worden ist (EUGH - Chiemsee, a. a. O., Randnum-

mern 37).

Diese vom EuGH aufgestellten und aufgrund der Harmonisierung des Marken-
recht durch die MarkenRL auch fur Internationale Registrierungen und nationale
Marken in der Europaischen Gemeinschaft anzuwendenden Kriterien gelten nicht

nur fir Waren, sondern in gleicher Weise flr Dienstleistungen.

Dabei ist auf das Verstandnis eines durchschnittlich informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen
allgemeinen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998,
C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; Slg. 1998, 1-4657;
WRP 1998, 848; GRUR Int. 1998, 795). Die im vorliegenden Fall beanspruchten
Dienstleistungen richten sich sowohl an den allgemeinen Durchschnittsverbrau-
cher als auch an ein spezielleres Fachpublikum mit gewissen professionellen Er-
fahrungen. Wahrend namlich die Dienste der Klassen 36 bis 41 lberwiegend an
den allgemeinen Kunden gerichtet sind, wenden sich speziellere Leistungen, u. a.
im Bereich von Geschaftsfihrung und Unternehmensleitung in den Klassen 35

und 42, an den Fachverkehr.

Die Schutz suchende Marke setzt sich nach Erkenntnis des Senats aus zwei be-

schreibenden Begriffen zusammen.

Bei ,GREENWICH" handelt es sich um einen international bekannten Stadtteil von
London und damit um eine geografische Herkunftsangabe (,Ursprungsort®). Ne-
ben einer ehemaligen Marineakademie und der beriihmten Sternwarte (Greenwich
Mean Time) sind dort auch eine Universitat (University of Greenwich) und eine
Management-Schule (Greenwich School of Management) angesiedelt. Darauf hat

zutreffend bereits der angefochtene Beschluss hingewiesen, und dies bestatigt
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auch die Recherche des Senats, die der Markeninhaberin mit der Terminsladung
Ubermittelt worden ist (s. u.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich und
http://www.greenwich-college.ae.uk).

Zu geografischen Herkunftsangaben gehéren namlich auch Ortsnamen im weite-
ren Sinne, wie Stadtteile (Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rn. 227), insbe-
sondere wenn sie sehr bekannt sind, wie im hiesigen Fall. An ,Greenwich* knup-
fen sich wegen der Bekanntheit des Orts positiv besetzte Vorstellungen auch und
gerade im Hinblick auf die beanspruchten Beratungsdienstleistungen. Sofern
diese nicht schon durch die bereits vorhandenen Bildungseinrichtungen (auch ge-
werbsmaliig) angeboten werden, ist dies jedenfalls vernunftigerweise fir die Zu-
kunft zu erwarten, da London als Stadt insgesamt ein bekanntes Finanz- und Ma-

nagementdienstleistungszentrum ist.

So kann ,Greenwich* durchaus als Ursprungs-, Entwurfsort der angebotenen
Leistungen verstanden werden, die von hieraus auch tUber Landergrenzen hinaus
mittels elektronischer Medien oder durch Standorte oder Veranstaltungen auf3er-
halb von London angeboten und erbracht werden. Diese Art der Verbindung der
Marke mit den Diensten stellt einen Schutzversagungsgrund fir eine geografische
Herkunftsangabe dar. Auch Mitbewerber missen unbehindert durch Rechte Dritter
auf den Ausgangsort ihrer der IR-Marke entsprechenden Dienstleistungen hinwei-
sen konnen, zumal die Ansiedlung von weiteren Bildungs- und Beratungsinstitu-

tionen oder -firmen verniunftigerweise nicht auszuschlief3en ist.

Demgegeniber kann die Anmelderin sich nicht erfolgreich darauf berufen, dass
eine geografische Herkunftsangabe sich nur auf den Erbringungsort beziehen
konne, da die Verbindung zwischen Dienstleistungen und dem geografischen Ort
auch auf anderen Ankniupfungspunkten beruhen kann. Gerade die beanspruchten
Dienste werden namlich Ublicherweise nicht an einem bestimmten Ort (Blro des

Dienstleisters) erbracht, sondern von dort aus organisiert und/oder konzipiert und
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dann an anderen Platzen, u. a. beim Kunden durch Mittelspersonen oder Medien

(z. B. Internet) angeboten und durchgefihrt.

Das zweite Element, ,CONSULTING", stellt einen Begriff dar, der auch in die
deutsche (Wirtschafts-) Sprache eingegangen ist und nicht nur als Unterneh-
mensberatung, sondern als Beratung sowie Beratungstatigkeit im weitesten Sinne
verstanden wird (s. z. B. Duden, Fremdworterbuch, 2. Aufl. 2000). Beratung in
seiner umfassenden Bedeutung stellt aber eine wesentliche beschreibende An-
gabe fur alle beanspruchten Dienstleistungen dar, die von Managementdiensten,
Werbung, Geschaftsfihrung, Bank-, Finanzwesen, tber Telekommunikations- so-
wie Unterrichts- und Erziehungsdiensten bis hin zu Konsultationsdiensten reichen.
All diese Dienste befassen sich mit der Beratung, schlieRen sie ein oder dienen
ihr. Bei ihnen ist gerade der Beratungsfaktor ein ganz wesentliches Element von

Art, Gegenstand und Beschaffenheit, ja Qualitatsgrad des unterbreiteten Services.

Die Markeninhaberin vermag nicht zu Uberzeugen, soweit sie den Begriff ,,Consul-
ting“ nicht fur alle beanspruchten Dienstleistungen, wie , Telekommunikation, Un-
terhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten etc.” als beschreibend ansieht. Ge-
rade bei den obigen Diensten stellt z. B. die Beratung tber Art, Umfang und An-
wendung einer Telekommunikationseinrichtung, tber Art, Form, Zeit und Ort der
sportlichen, kulturellen und unterhaltenden Aktivitaten ein wesentliches Merkmal

fur deren Erfolg oder ihr Gelingen dar.

Das gilt auch fur die von ihr weiter zitierten Dienste, namlich die Organisation und
Durchfihrung von Sportspielen sowie das Angebot von Telekommunikations-
diensten. Diese bedtrfen ebenso intensiver Beratung, um einen erfolgreichen Ab-
lauf oder ein, den individuellen Anspriichen genigendes System zu gewahrleisten.
Aber auch die Durchfihrung von Lotterien oder der Verleihservice von Blichern
und Spielen sind regelmafig mit Beratungsdiensten verbunden, um Missverstand-
nisse und Fehler zu vermeiden. Angesichts seines breiten Sinngehalts umfasst

der Beratungsbegriff diesen Bereich ebenfalls.
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Auch die konkrete Zusammenstellung dieser beiden beschreibenden Begriffe fihrt

zu keiner anderen Wertung.

Nachdem die beanspruchte Kombination ,GREENWICH CONSULTING" sprach-
Ublich gebildet ist, steht ihrem Verstandnis auch in ihrer Gesamtheit als insgesamt
beschreibender Angabe nichts im Weg. Der Sinngehalt von Beratungsdienstleis-
tung aus Greenwich oder nach dem speziellen Standard von London-Greenwich,
einer zentralen Bank- und Dienstleistungsmetropole, drangt sich dem angespro-
chenen Verkehr, sowohl den Fachverkehrskreisen als auch dem allgemeinen

Publikum, unmittelbar auf.

Einerseits sind die beanspruchten Dienstleistungen so speziell, dass die Beratung
fur ihre zielgerichtete Durchflihrung eine ganz wesentliche Beschaffenheitsangabe
darstellt, insbesondere um die Winsche und Vorstellungen der Kunden mit dem
Repertoire des Anbieters in Einklang zu bringen. Andererseits sind sie so kom-

plex, dass sie Gegenstand der Beratung sein kdnnen, wenn nicht gar missen.

Daher gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass der IR-Marke fur alle bean-
spruchten Dienstleistungen der Schutz zu versagen ist. Die gilt nicht nur fur dieje-
nigen in Klassen 35, 41 und 42, also z. B. Managementdienste, Unterricht und Er-
ziehung oder Rechtsberatungen und Programmierungsdienste, bei denen die Be-
ratung schon nach der Beschaffenheit im Vordergrund steht, sondern auch fur
diejenigen der Klassen 36 und 38, also z. B. Bank- und Geldgeschafte oder Tele-
kommunikationsdienste, deren sinnvolle Inanspruchnahme eine vorherige fach-

spezifische Beratung erfordert.

Angesichts des einheitlichen Charakters aller beanspruchter Dienstleistungen im
Hinblick auf die Bedeutung des Beratungsmoments wurde ein Eingehen auf jede
einzelne der beanspruchten Dienstleistungen nur zu unndétigen argumentativen
Wiederholungen fuhren. Eine Prifungsinstanz hat zwar, wenn sie die Eintragung

einer Marke ablehnt, in ihrer Entscheidung fur jede der in der Anmeldung bezeich-
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neten Waren und Dienstleistungen anzugeben, zu welchem Schluss sie gekom-
men ist. Wenn allerdings dasselbe Eintragungshindernis fur eine Kategorie oder
Gruppe von Waren oder Dienstleistungen festgestellt wird, darf sich die zustan-
dige Behorde auf eine globale Begrindung fur alle betroffenen Waren oder
Dienstleistungen beschranken (EuGH, Urteil vom 25.10.2007, C-238/06 P
- Develey-Flasche, Randnummer 91; MarkenR 2007, 475).

Demgegeniber kann sich die Markeninhaberin nicht darauf berufen, dass die be-
anspruchte Bezeichnung ,GREENWICH CONSULTING" in dieser Form weder im
deutschen noch im englischen Sprachgebrauch existiere und eine Fantasiebe-
zeichnung sei. Dies andert namlich nichts an ihrem klar beschreibenden Inhalt.
Zudem konnen Lexika und Woérterblcher schon aus Grinden ihres Umfangs nicht

alle grammatikalisch mdglichen Wortkombinationen enthalten.

3. Aufgrund ihres klaren beschreibenden Gehalts mangelt der Anmeldung auch

jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S.v. Art. 6 quinquies B Nr.2 PVU i. V. m. Art. 5 Abs. 1
MMA und 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist namlich die einer Marke, gleich welcher
Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen ande-

rer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie
einer bestimmten Ursprungsidentitat bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass
die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware unter Kontrolle eines
einzigen Unternehmens erfolgt ist. Bei der Beurteilung ist jeweils das bean-
spruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berlcksichtigung der Auffassung der
beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-
329/99 P - SAT.2, Randnummern 48; Slg. 2004, 1-8317; MarkenR 2004, 393;
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GRUR 2004, 943; Mitt. 2004, 513; GRUR Int. 2005, 44). Insbesondere fehlt einer
Marke, die Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, zwangslaufig insoweit die
Unterscheidungskraft (vgl. EuGH - Postkantoor, Randnummer 86).

Das gilt im vorliegenden Fall auch fur die Art von Dienstleistungen, bei denen der
beschreibende Gehalt nicht ein notwendiges oder wesentliches, sondern ein zu-
satzliches Merkmale darstellt. Auch fiir diese Dienste, fur die die Marke von Teilen
des Verkehrs eher als mittelbar beschreibend angesehen wird, wird das Schutz
suchende Zeichen jedenfalls nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis
verstanden, da nichts in seinem Aussagehalt oder Erscheinungsbild Uber eine
Sachangabe hinausreicht.

4. Bestehende Eintragungen von Marken mit dem Greenwich-Element, auf die
sich die Markeninhaberin beruft, sind zwar zu berlcksichtigen, vermégen aber
keine fur den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten.
Dies gilt in gleicher Weise fur nationale Markeneintragungen wie fir Gemein-

schaftsmarken und Internationale Registrierungen.

Einerseits sind namlich Entscheidungen Uber die Eintragung eines Zeichens als
Marke, sei es aufgrund einer nationalen Anmeldung oder einer Schutzerstreckung
einer IR-Marke, nach dem MarkenG Rechts- und keine Ermessensentscheidun-
gen. lhre Rechtmafigkeit ist daher allein auf der Grundlage des Gesetzes und
nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA) zu beurteilen.

Andererseits stellen registrierte Gemeinschaftsmarken und in anderen Staaten
bereits vorliegende Eintragungen einen Umstand dar, der fur die Eintragung ledig-
lich berticksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein. Keine Vorschrift des
MarkenG verpflichtet das Deutsche Patent- und Markenamt oder und im Fall einer
Beschwerde das Bundespatentgericht, zu den gleichen Ergebnissen zu gelangen

wie das Harmonisierungsamt oder die nationalen Amter in einem gleichartigen Fall
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(vgl. Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P - Standbeutel, Randnum-
mern 48, 49; Slg. 2006, 1-551; MarkenR 2006, 19; GRUR 2006, 233; GRUR
Int. 2006, 226). So beruhrt z. B. die Zurickweisung der Anmeldung einer Gemein-
schaftsmarke durch europdaische Instanzen weder die Gliltigkeit noch den Schutz
von gleichartigen é&lteren nationalen Eintragungen (s. Urteil des EuGH vom
25.10.2007, C-238/06 P - Develey-Kunststoff-Flasche, Randnummern 56 - 58;
MarkenR 2007, 475).

Im Ubrigen weichen die von der IR-Markeninhaberin genannten Beispiele schon in
der Markenbildung (andere Wortkombinationen bzw. solche mit Bildelementen)
und zumeist auch von den geschitzten Waren und Dienstleistungen her von der
streitgegenstandlichen Marke ab. Die zitierten Gemeinschaftsmarken mit dem
~.greenwich consulting“-Element verfigen wiederum neben diesen Wértern noch
Uber zusatzliche Bildelemente. Somit vermdgen diese Entscheidungen auch in-
haltlich nicht zu Uberzeugen, reichen jedenfalls nicht aus, die oben genannten

Schutzversagungsgriunde zu widerlegen.

Die Beschwerde war somit zuriickzuweisen.

Knoll Bender Dr. Kortbein
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