BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 516/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 064 011.1

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und

Richterin am Landgericht Werner

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 6. Oktober 2008 fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41
und 42 angemeldete Wort-/Bildmarke

WOLFSBURGER
STADTGESPRACH

ist von der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit

Beschluss vom 16. Dezember 2009 teilweise fur die Waren und Dienstleistungen

.Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitungen, Zeit-
schriften, Bucher; Telekommunikation; Ausstrahlung von Rund-
funk- und Fernsehprogrammen; Bereitstellen des Zugriffs auf In-
formationen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Be-
reitstellung und Vermietung von Einrichtungen fur die Telekom-
munikation; Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Computer;
Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten; Bereitstellen von elektroni-
schen Publikationen (nicht herunterladbar); Rundfunk- und Fern-
sehunterhaltung; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeug-

nissen auch in elektronischer Form und im Internet".



wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen worden. Zur Begriindung
ist ausgefihrt, die angemeldete Wort-/Bildmarke bestehe aus der geographischen
Ortsangabe ,WOLFSBURGER" und dem weiteren Zeichenbestandteil
,STADTGESPRACH?". Ein Stadtgesprach sei u. a. eine Bezeichnung fiir Themata,
die eine ganze Stadt betrafen oder einen Bezug zu einer Stadt aufwiesen und da-
her von der einheimischen Bevolkerung zum Gesprachsthema gemacht wirden.
Wolfsburg sei eine Grol3stadt im Osten Niedersachsens, die aufgrund des dort be-
findlichen Sitzes des Volkswagenkonzerns Uberregionale Bekanntheit geniele.
Durch die adjektivische Form WOLFSBURGER bestehe ein unmittelbarer Bezug
zwischen der geographischen Angabe Wolfsburg und dem Zeichenbestandteil
L~Stadtgesprach®. In seiner Gesamtheit werde die Markenanmeldung von den an-
gesprochenen Verkehrskreisen daher als Bezeichnung fir Themata, die in Wolfs-
burg Stadtgesprach seien, aufgefasst. In diesem Sinn werde die Bezeichnung
auch von der Anmelderin verwendet, wie sich aus einem dem Beschluss beige-
fugten Internetbeleg ergebe. Fir ein entsprechendes Verstandnis sprachen auch
weitere dem Beschluss beigefligte Internetbelege, bei denen der Begriff Stadtge-

spréach in Kombination mit einem Ortsnamen verwendet werde.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin werde die Marke nicht im Sinn eines
Ortsgesprachs in Kombination mit dem Ortszusatz Wolfsburger verstanden, da es
fur die Bezeichnung eines Telefonats zum Ortstarif unerheblich sei, in welchem

Ort dieses Gesprach gefuhrt werde.

Durch die graphische Gestaltung erlange die Marke keine Schutzfahigkeit. Die
verwendete Ubliche Schriftart und die zweiteilige Schreibweise seien einfachste
graphische Gestaltungsmittel, an die das Publikum gewothnt sei und die keine un-

ternehmenskennzeichnende Eigenart darstellten.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der

sie sinngemal} beantragt,

den Beschluss der Markenstelle in dem Umfang aufzuheben, in
dem die Anmeldung zuriickgewiesen wurde und die angemeldete

Marke in vollem Umfang einzutragen.

Die Anmelderin halt die Marke fir unterscheidungskraftig. Die Marke sei zumin-
dest doppeldeutig, da ein ,Stadtgesprach” im Wortsinn ein innerortliches Telefonat
bezeichne. Primar verstiinde das Publikum daher unter einem Stadtgesprach ein
Telefonat zum Ortstarif und erst sekundar, im eher Ubertragenen Sinn, etwas, wo-
von in der ganzen Stadt gesprochen werde. Um den vom Amt angenommenen
begriffichen Gehalt der Marke zu erfassen, bendtige es daher gedanklicher Zwi-

schenschritte.

Zur Begrundung ihres Eintragungsbegehrens stitzt sich die Anmelderin auf die
Eintragung von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Wort-/Bildmarken. Mit die-

sen Marken habe sich das Amt nicht auseinandergesetzt.

Es bestehe auch kein Freihaltungsbedurfnis. Dagegen spreche insbesondere die

konkrete graphische Gestaltung der angemeldeten Marke.

Der zundchst anberaumte Termin zur muindlichen Verhandlung ist aufgehoben
worden, nachdem die Anmelderin den Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen
Verhandlung zuriickgenommen und um eine Entscheidung im schriftlichen Verfah-

ren gebeten hat.



Die zulassige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der angemeldeten
Marke in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewoh-
nende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke er-
fassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen
anderer Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (st. Rspr., EUGH Int. 2005, 1112, Nrn. 27 ff. - BiolD; BGH GRUR 2006,
850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Schutzfahigkeit als Marke ist dabei stets
anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 18). Enthalt eine Bezeichnung einen
beschreibenden Begriffsinhalt, ist der angemeldeten Bezeichnung ihre Eintragung
als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derarti-
gen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsachlichen Anhaltspunkt, dass das
Publikum sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152
- marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen
grundsétzlich keine abweichenden Anforderungen gegentuber anderen Wortmar-
ken. Bei einer aus mehreren Woértern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung
in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskraf-
tig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbe-
aussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z. B. BGH BIPMZ 2000, 161 - Radio von
hier).



Dies ist vorliegend der Fall. Die Unterscheidungskraft fehlt der angemeldeten
Marke, weil sie von ihren Wortbestandteilen her nur einen im Vordergrund stehen-
den, die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen beschreiben-
den Begriffsinhalt hat.

Die angemeldete Marke setzt sich hinsichtlich ihrer Wortbestandteile aus der
Ortsangabe Wolfsburger (= Stadt in Niedersachsen mit ca. 120 000 Einwohnern)
und dem Begriff Stadtgesprach, der ausweislich des von der Anmelderin im Amts-

verfahren vorgelegten Worterbuchauszugs zwei Bedeutungen hat, namlich

1. (telefon) Ortsgesprach;
2. etwas, wovon in der Stadt gesprochen wird.

In Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen wird
das angesprochene breite inlAndische Publikum die Bezeichnung ,Wolfsburger
Stadtgesprach” gerade in ihrer Gesamtheit, auf die bei Mehrwortmarken maf3geb-
lich abzustellen ist (BGH GRUR 2001, 162 -RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION), ohne weiteres in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinn
verstehen, namlich als Hinweis auf Themata und Inhalte, die sich mit Dingen des
taglichen Lebens in der Stadt Wolfsburg beschaftigen. Samtliche beschwerdege-
genstandlichen Waren und Dienstleistungen kénnen sich mit aktuellen Themata
der Stadt Wolfsburg befassen. Fir ein entsprechendes Verstandnis sprechen ins-
besondere die von der Markenstelle ermittelten Internetbelege, die eine Verwen-
dung des Begriffs ,Stadtgesprach® in Kombination mit unterschiedlichen Stadten

durch Dritte belegen.

Dass die Verbraucher das Wort ,Stadtgespréach” als Hinweis auf ein Telefonat zum
Ortstarif verstehen sollten, hélt der Senat entgegen der Auffassung der Anmelde-
rin fir abwegig. Der Bedeutungsgehalt einer Wortfolge ist immer in Bezug zu den
verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen zu sehen, bei denen der

von der Markenstelle aufgezeigte Sinngehalt hier naheliegt.



Auch die graphische Ausgestaltung vermag die Schutzfahigkeit der Wortelemente
nicht zu begriinden. Zwar kann ein eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis
durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterschei-
dungskraftiger Wortbestandteile erreicht werden. An diese Ausgestaltung sind
aber umso groRere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwéacher die
fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Einfache graphische
Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr gewdhnt ist,
vermogen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu be-
seitigen (Strobele/Hacker,MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rn. 126, 127).

Im vorliegenden Fall beschréankt sich die Graphik auf eine werbetbliche Gestal-
tung. Die verwendete zweizeilige Schreibweise in einer Ublichen Schriftart ist ein
einfaches graphisches Gestaltungsmittel, an das die Verbraucher gewdhnt sind.
Die Schreibweise ist nicht geeignet, den beschreibenden Charakter der Wortele-
mente zu Uberwinden und der Marke in ihrem Gesamteindruck die Eignung zur
Unterscheidung der betrieblichen Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren

und Dienstleistungen zu verleihen.

Die Anmelderin kann sich schliel3lich auch nicht erfolgreich auf die Eintragung ih-
rer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken berufen. Abgesehen von den deutli-
chen Unterschieden in der graphischen Ausgestaltung kann ein Anmelder aus der
Schutzgewahrung fir andere Marken keinen Anspruch auf Eintragung ableiten.
Voreintragungen fuhren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheits-
satz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche utber
die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung Uber die Schutzfahig-
keit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EUGH Mar-
kenR 2008, 163, 167, Rz. 39, - Terranus). Nach der Rechtsprechung des Européi-
schen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen
Eintragungsbehorden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Ge-
richten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses, dem Eintragungsbegehren

allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete



Marken fur identische oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen
sind (vgl. EuUGH GRUR 2009, 667, 668, Rz. 15 ff. - Bild.T-Online.de und ZVS).

Ob einer Registrierung der angemeldeten Marke in ihrer konkreten Gestaltung
auch das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dargestellt bleiben.

Dr. Albrecht Kruppa Werner
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http://Bild.T-Online.de

