BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 533/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 055 258.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin
Werner am 11. Juni 2012

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 20. Februar 2012 wird aufgehoben.

Grinde

Die Anmeldung der Wortmarke

Adolf Loos Preis

hat die Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts fir die

folgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16  Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften,

Blcher, Kataloge, Prospekte, Plakate; Fotografien;

Klasse 35 Verdffentlichung und Herausgabe von Katalogen und

Prospekten;

Klasse 41  Erziehung und Ausbildung; Entwicklung, Gestaltung,
Produktion, Organisation und Durchfiihrung von Ver-
anstaltungen, Wettbewerben und Preisverleihungen
auf dem Gebiet der Kunst und/oder Architektur (so-
weit in Klasse 41 enthalten), Auslobung und Vergabe
von Preisen (Unterhaltung, Erziehung, Ausbildung,

kulturelle Aktivitaten);



Vero6ffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften,

Blchern, Plakaten (soweit in Klasse 41 enthalten)

zuruckgewiesen.

Das hat sie damit begriindet, die angemeldete Bezeichnung weise auf eine Preis-
verleihung zu Ehren und zum Andenken an den berihmten 6sterreichischen
Architekten und Designer Adolf Loos hin. Es gebe viele entsprechend gebildete
Preis-Bezeichnungen. Diese wirden aber nicht zwangslaufig jeweils einem Aus-
richter zugeordnet. AuRerdem beschreibe das angemeldete Zeichen Waren und

Dienstleistungen inhaltlich und thematisch.

Der Anmelder hat dagegen Beschwerde eingelegt. Er ist der Auffassung, der
Name Adolf Loos sei nicht gelaufig. Preise wirden oft wie Schiffe, ICE-Zige,

Flugzeuge nach einem Schirmherrn benannt.

Der Anmelder beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2012 aufzuheben.

Die Beschwerde ist zuldssig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung von

"Adolf Loos Preis" als Marke stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1.
Der Registrierung von "Adolf Loos Preis" als Marke stehen auch keine Schutzhin-

dernisse aus 8 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.



a)
Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im
Sinn von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende
Eignung als Unterscheidungsmittel fir die beanspruchten Waren und Dienstleis-

tungen eines Unternehmens gegenuber solchen anderer.

Marken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen
Verbraucher fir die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus
gebrauchlichen Wértern bestehen, die nicht als Unterscheidungsmittel wirken.

"Loos" weist wie andere Eigennamen auch von Haus aus einen individualisieren-
den Charakter auf und ist deshalb zur Erflllung einer Herkunftsfunktion geeignet.
Personennamen sind nach der ausdrticklichen Regelung in 8 3 Abs. 1 MarkenG
abstrakt markenfahig (Gotting GRUR 2001, 615 (619)) und unterliegen denselben
Kriterien bei der Schutzfahigkeitsprifung wie andere Markenkategorien (vgl.
EuGH GRUR 2004, 946, Rn. 25 - Nichols; BPatG GRUR 2006, 591 - Georg-
Simon-Ohm; BPatG, Beschl. v. 27. Marz 2012, Az. 27 W (pat) 83/11 - Robert
Enke).

Auch bei Namen bekannter Personen ist die Moglichkeit einer herkunftshinwei-
senden Individualisierung nicht von vornherein ausgeschlossen (vgl. BPatG, Be-
schluss vom 6. Februar 2008, Az. 32 W (pat) 92/06 - Maya Plisetskaya).

Die kennzeichnende Funktion des Namens geht auch in einer Kombination mit

"Preis" nicht verloren.

Die Nutzung von Namen historischer Personlichkeiten ist dem Publikum neben der
ebenfalls unterscheidungskraftigen Benennung von o6ffentlichen Einrichtungen, wie

Schulen, Universitaten, Theatern etc., auch im Zusammenhang mit Preisverlei-



hungen geléaufig. Auch Preis-Bezeichnungen enthalten mit einem Namen einer
lebenden oder historischen Persdnlichkeit eine Hinweiswirkung im Sinn von § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, soweit nicht der Name die preiswurdige Leistung unmittel-
bar beschreibt. Insoweit riickt der Senat von seiner strengeren fur einen Architek-
turpreis geaul3erten Rechtsauffassung (vgl. Beschluss vom 17. Februar 2009, Az:
27 W (pat) 9/09 - Balthasar-Neumann-Preis) bereits bei der Entscheidung tber die
Markenanmeldung von "Egon Erwin Kirsch Preis" (vgl. Beschluss v. 5. Okto-
ber 2009, GRUR 2010, 421) ab.

Adolf Loos ist auch nicht vergleichbar mit Leonardo da Vinci, der dem inlandischen
Publikum als einer der gro3ten Kunstler und Wissenschaftler der Weltgeschichte
gelaufig ist. Es bedarf hier keiner Entscheidung, ob die Namen solcher historischer
Personlichkeiten Markencharakter haben (BPatG MarkenR 2008, 33 - Leonardo
da Vinci). Die streitgegenstandliche Bezeichnung enthalt zudem mit "Preis” einen

weiteren Bestandteil.

Daher besteht hier flr die Waren der Klasse 16 und die Ergebnisse der Dienst-
leistungen der Klassen 35 und 41 markenrechtliche Unterscheidungskratft.

Eine Inhaltsbeschreibung ist namlich erst recht nicht bei den verlegerischen Tatig-
keiten der Klasse 41 gegeben. Dass ein Verlagshaus sich nur dem Schaffen eines
Kinstlers bzw. der Verleihung eines nach diesem benannten Preises widmet und
sich dann auch noch nach dem Preis benennt, ist jedenfalls nicht in entschei-
dungsrelevantem Umfang zu erwarten. Auch der Bundesgerichtshof differenziert
insoweit zwischen Buchern und Verlagstatigkeit (siehe GRUR 2001, 1043 - Gute
Zeiten - Schlechte Zeiten; ebenso BPatG, Beschl. v. 1. Juni 2005 - Az. 32 W (pat)
145/03 - Frauleinwunder; anders BPatG, Beschl. v. 20. Dezember 2005 - Az.
32 W (pat) 199/03 - GourmetTrdume; Beschl. v. 15. Marz 2006 - Az. 32 W (pat)
59/04 - Gesichter der Erde).

Beschreibend kann Adolf Loos Preis allenfalls als Inhaltsangabe von Bichern und
anderen Medien sowie informativen Veranstaltungen sein. Im Rahmen der Unter-

scheidungskraft ist aber die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu beachten



(GRUR 2010, 1100 - Tooor!; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; noch
weitergehend BPatG Beschl. v. 5. April 2011 - Az. 33 W (pat) 526/10, BeckRS
2011, 21622 - Scorpions). Danach kann dem angemeldeten Zeichen das erforder-
liche Mindestmald an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, weil es
nicht ausgeschlossen ist, es auch an Waren, wie Biuchern, CDs u. &., in einer
Form anzubringen, bei der das Publikum in ihm einen Herkunftshinweis sehen

wird.

b)

Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung aus-
geschlossen, denn sie besteht nicht ausschlie3lich aus Angaben, die zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen dienen kdnnen.

Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind nur unmittelbar waren- und dienstleistungs-
beschreibende Angaben von der Registrierung ausgeschlossen. Personennamen
sind aber nur in sehr seltenen Fallen produktbeschreibend.

Es gibt keinerlei Belege dafir, dass "Adolf Loos" als Sachbezeichnung wie "Otto"
und "Wankel" fur Motoren, "Diesel" fur Kraftstoffe oder "Stresemann” fur einen

Gesellschaftsanzug im Kunst- und Architekturbereich gebréauchlich wére.

Das Eintragungshindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst zwar nicht nur
gattungsbeschreibende Angaben, wie "Buch", sondern auch qualifizierende Ei-
genschaften, wie das Thema. Obwohl nahezu jedes aussagekréftige Wort etwas
bezeichnet, das Inhalt einer publizistischen Darstellung sein kann, muss aber
Markenschutz auch fur Druckereierzeugnisse und damit zusammenhéngende
Dienstleistungen sowie die hier beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41
maoglich sein (Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 707 ff.). Dem steht nicht ent-
gegen, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon dann

greift, wenn jedenfalls eine von mehreren moglichen Bedeutungen beschreibend



ist, wie es fur originar beschreibende Angaben allgemein anerkannt ist (BGH
GRUR 2004, 146 Rn. 32 - Wrigley; GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard).
Dazu folgt der Senat der Auffassung (Rohnke, a.a. O. S.712), dass insoweit
offene Bezeichnungen den Inhalt nicht in einer den Markenschutz verhindernden
Weise beschreiben. Bei Preisverleihungen kdme dies allenfalls bei Preisen in Be-
tracht, deren Geschichte und Bedeutung erwarten lassen, dass sie das Thema
von Berichten werden oder sind.

Zu denken wére dabei etwa an die Oscar-Verleihung, den Nobelpreis oder den
Friedenspreis der Stadt Aachen. Damit ist der Adolf-Loos-Preis jedoch nicht ver-
gleichbar, so dass hier nicht zu entscheiden ist, wie gesichert werden kann, dass
Druckereien und Preis-Auslobende den Namen ihres Preises umfassend als
Marke schitzen kénnen. Schliel3lich kann jede Marke Bedeutung erreichen, die

Sachbiicher und sonstige Veroffentlichungen Gber sie erwarten lassen.

c)

Das angemeldete Zeichen ist auch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch ein-
gegangen (8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Dass sich "Adolf Loos" oder gar "Adolf Loos Preis" zu einer lblichen Bezeichnung
oder einem allgemein werberelevanten Motiv im Sinn des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG entwickelt hat, ist nicht feststellbar (anders OLG Minchen GRUR-RR 2002,
12 f. zu Mozart(Kugeln); vgl. auch Sahr GRUR 2008, 461 (467); Sosnitza in FS
Ullmann, 2006, S. 387 (392).

d)
Das angemeldete Zeichens ist nicht geeignet, das Publikum im Sinn von 8§ 8
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu tauschen.

Tauschungsgefahr kann gepruft werden, auch wenn die Markenstelle ihren Ent-
scheidungen andere Schutzhindernisse zu Grunde gelegt hat (BPatG Beschl. v.
5. November 2008 - Az. 32 W (pat) 34/07, BeckRS 2009, 04849 - Pure Black).



Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht im offentlichen Inte-
resse. Diese Vorschrift zahlt zwar nicht alle fur eine Irrefiihrung in Betracht kom-
menden Umstande auf, Tauschungen Uber private Rechte erfasst es aber jeden-
falls nicht (BPatG NJWE-WettbR 1999, 153 - Michael Schumacher). Insoweit ist
auf die Moglichkeit der Loéschung zu verweisen. Auf die Verhaltnisse des Anmel-
ders kommt es mangels Bindung der Marke an einen Geschéftsbetrieb im Eintra-
gungsverfahren nicht an. Insoweit ist auf das Wettbewerbsrecht zu verweisen.

Es ist deshalb unerheblich, ob beim Verbraucher der Eindruck entstehen kdnnte,
dass der Namenstrager bzw. sein Rechtsnachfolger mit dem Anbieter oder mit
dem Preis in Beziehung steht (anders Boeckh GRUR 2001, 29, 34; Schmidt Mar-
kenR 2003, 1, 3, 5; Ticic, Nicolai, Die bésglaubige Markenanmeldung als absolu-
tes Schutzhindernis, Hamburg 2010, S. 110 f.). Ob dies tatsachlich der Fall ist und
ob die Benutzung einer Marke am Markt wettbewerblich erlaubt ist, ist dort zu
prufen (BPatG, Beschl. v. 8. Juli 2003 - Az. 33 W (pat) 186/01, BeckRS 2009,
00954 - Rechtsberatung). Das gilt auch fur die Berechtigung zur Namensfiihrung
oder zur Abbildung von Personen (BPatG BIPMZ 2000, 384 - Fr. Marc; NJWE-
WettbR 1999, 153 - Michael Schumacher; anders noch BPatGE 31, 115 - Bartels
& Jaymes).

Im Rahmen der hier gebotenen Prifung ist nach alledem keine Genehmigung der
Erben des 1933 verstorbenen Namenstragers erforderlich, um eine ersichtliche
Tauschung auszuschlie3en (a. A. offenbar BPatG Beschl. v. 5. Oktober 2011 - Az.
26 W (pat) 501/11, BeckRS 2011, 26692 - Kloster Beuerberger Naturkraft; Kopp,
Irrefihrung durch Personenmarken und Personenfirmen, 2009, S. 40 f.).

e)
Die vorliegende Anmeldung ist auch nicht nach dem Missbrauchstatbestand des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zu beanstanden.



Selbst wenn man den Bezeichnungen von Kulturgitern einen Markenschutz ver-
sagen wollte, ware dies auf die Namen von Personen nicht tbertragbar (anders
Boeckh, FS Hertin, S. 499 (507 f.) fir Staatsreprasentanten). Der postmortale
Personlichkeitsschutz ist namlich eine eng begrenzte Ausnahme von dem Prinzip,
dass die Rechtsfahigkeit und das damit verkniupfte Personlichkeitsrecht mit dem
Tod des Rechtstragers erléschen. Eine positive Zuordnung an die Allgemeinheit,
wie sie zur Gemeinfreiheit von Kunstwerken diskutiert wird, scheidet hier grund-
satzlich aus (Gotting GRUR 2001, 615 11.2.b.dd).

Der Schutz gegen die Verletzung postmortaler Personlichkeitsrechte (BPatG
BIPMZ 2000, 384 - Fr. Marc; DPMA Beschl. v. 28. Januar 2002, Az. S 58/00
- Lady Di; Steinbeck JZ 2005, 552 (555); Schmidt MarkenR 2003, 1 (5); Boeckh
GRUR 2001, 29 (33); Seifert NJW 1999, 1890) betrifft im Registerverfahren nicht
zu berucksichtigende private Rechte. Diese sind relative Schutzhindernisse im
Sinn von § 13 Abs. 2 MarkenG, die nicht zusatzlich im Rahmen der Nrn. 1 bis 10
des 8 8 Abs. 2 MarkenG zu prifen sind (Steinbeck JZ 2005, 552 (555); Gotting
GRUR 2001, 615 (621)), zumal die Annahme einer Personlichkeitsverletzung eine
umfassende Abwagung aller Umstande des Einzelfalls erfordert, fir die im Rah-
men des Anmeldeverfahrens kein Raum ist (BPatG BIPMZ 2000, 384 - Fr. Marc;
Gaull WRP 2005, 570 (574f.); Steinbeck JZ 2005, 552 (555); Gotting
GRUR 2001, 615 (621); Kaufmann, a. a. O., Rn. 159 - 161; Sahr GRUR 2008, 461
(468); Sosnitza in FS Ullmann, 2006, S. 387 (393 f.); a. A. Boeckh GRUR 2001, 29
(33); vgl. auch Schmidt MarkenR 2003, 1(5); anders BPatG Beschl.
v. 2. Marz 2004 - Az. 24 W (pat) 36/02, BeckRS 2008, 26492 - Lady Di, hinsicht-
lich der Anmeldung einen Tag nach ihrem Tod).

Hier wird der Name von Adolf Loos zudem weder in dem angemeldeten Zeichen in
einen Kontext gestellt noch mit Waren und Dienstleistungen in Verbindung ge-
bracht, die das Andenken an ihn in jeglicher denkbaren Verwendung beeintrachti-

gen.
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f)
Die Eintragung des angemeldete Zeichens verst63t auch nicht gegen ein Benut-

zungsverbot im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG.

Selbst - hier nicht erkennbare - VerstéRe gegen Namens- oder Personlichkeits-
rechte konnten den Tatbestand des 88 ADbs.2 Nr.9 nicht erfullen (Str6-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., 8 8 Rn. 652; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
3. Aufl. § 8 Rn. 18).

Ob dies auch dann gilt, wenn Personenamen, an denen unstreitig (hoch) Namens-
rechte bestehen, in der Marke in einen Kontext gestellt werden, der das Ansehen
des Namenstragers beeintrachtigt (vgl. HK-MarkenR/Fuchs-Wissemann § 8
Rn. 75), kann dahinstehen, da das angemeldete Zeichen zum Namen keinen
Kontext setzt. Die Beeintrachtigung musste sich aber unmittelbar aus der Marke,
aus ihrem Inhalt und ihrer Aussage, ergeben (Strobele/Hacker, a.a.O., 8§88
RN. 645).

Im Rahmen der Nr. 9 sind nur Benutzungsverbote zu beachten, die im oOffentlichen
Interesse bestehen. Mangels einer Bindung der Marke an einen Geschaftsbetrieb
oder Inhaber ist eine rein objektive Beurteilung geboten. Jede Mdglichkeit einer
erlaubten Verwendung schliel3t die Anwendung der Nr. 9 aus (BGH GRUR 2002,
540, 541 - Omeprazok; GRUR 2005, 258 - Roximycin; BPatG GRUR 1992, 516
- Egger Natur-Brau; a. A. HK-MarkenR/Fuchs-Wissemann, 2. Aufl., 8 8 Rn. 75, 76,
79). Unbefugte Benutzungen mussen die Inhaber solcher Rechte auf anderem
Weg durchsetzen. Wenn also - wie vorliegend - Rechte zur Namensverwendung
als Personlichkeitsrecht oder tber eine Lizenz bestehen kdnnen, kann Nr. 9 einem

Markenschutz nicht entgegenstehen.

9)
Die vorliegende Markenanmeldung erfolgte auch nicht bésglaubig im Sinn von § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Dafir misste die Absicht bestehen, die Marke zu mar-

kenrechtsfremden Zwecken einzusetzen. Dies ist hier in keiner Weise ersichtlich.
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Fur Bosglaubigkeit bei der Anmeldung, etwa als sog. Spekulationsmarke (Sahr
GRUR 2008, 461 (469); Steinbeck JZ 2005, 552 (555)), liegen keinerlei Anhalts-

punkte vor.

2.
Zu einer Erstattung der Beschwerdegebuhr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein

Anlass.

Auch wenn der Senat von seiner strengeren fir einen Architekturpreis gedufRerten
Rechtsauffassung (vgl. Beschl. v. 17.Februar 2009, Az.27 W (pat) 9/09
- Balthasar-Neumann-Preis) bereits bei der Entscheidung Uber die Markenanmel-
dung von "Egon Erwin Kirsch Preis" (vgl. Beschl. v. 5. Oktober 2009, GRUR 2010,
421) abgeruckt war, so hat er doch erst mit der Entscheidung zur Markeneintra-
gung von "Robert Enke" (vgl. Beschl. v. 27. Marz 2012, Az. 27 W (pat) 83/11)
seine Rechtsauffassung fur die Waren und Dienstleistungen der Klasse 16 und 41
deutlich bekundet.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Cl



