BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 556/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 015 300.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhimann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
12. Oktober 2010 wird aufgehoben, soweit die Markenanmeldung

fur die Dienstleistungen

der Klasse 41: Organisation und Durchfiihrung von sportlichen

Veranstaltungen

zurlckgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Das Wortzeichen

concertini

wurde am 12. Marz 2010 zur Eintragung in das Markenregister fur die folgenden

Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 9:

Elektronische Publikationen (herunterladbar und/oder auf Daten-
tragern); Magnetaufzeichnungstrager (insbesondere Musikkasset-
ten, Tonb&ander, Videobander, Digital-Audio-Tape); Ton- und Bild-
tontrager in allen Formaten, bespielt mit Musik- und/oder Filmpro-



duktionen sowie interaktive Speichermedien jeden Formats (insbe-
sondere CD, Langspielplatten, Minidisc, CD-Rom. CD-I, DVD);

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Magazine; Zeitschriften;

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzelhandels Uber das Internet in den Berei-
chen Tontrager und Datentrager; Druckereierzeugnisse; Online-
Werbung in einem Computernetzwerk; Prasentation von Waren in
Kommunikations-Medien fur den Einzelhandel; Sponsoring in Form
von Werbung; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Wer-

bung im Internet fir Dritte;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugriffs auf Informationsangebote zum Abruf
aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Online-Diensten,
soweit in Klasse 38 enthalten; Elektronische Anzeigenvermittlung
[Telekommunikation]; Telekommunikation; Ubermittlung und Ver-
breitung von Ton- und Bildtonaufnahmen im Rahmen der gangi-
gen und zukunftigen Moglichkeiten der Telekommunikation, also
auf unkorperlichem Wege inkl. der Ubertragung zum Zweck der
akustischen und/oder optischen Wahrnehmung, Auffihrung, Ver-
vielfaltigung und/oder o6ffentliche Wiedergabe (insbesondere im

Internet und bei Online-Diensten);

Klasse 41:

Auskinfte Uber Veranstaltungen [Unterhaltung]; Eintrittskartenvor-
verkauf [Unterhaltung]; Organisation und Durchfihrung von kultu-
rellen und sportlichen Veranstaltungen Publikation von Zeitschrif-



ten und Bichern in elektronischer Form, auch im Internet; Unter-

haltung.

Durch Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 vom 12. Oktober 2010 wurde die

Eintragung zurtickgewiesen.

Das Zeichen sei als betrieblicher Herkunftshinweis ungeeignet, da ihm fir die be-
anspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. "concertini" be-
deute "kleine Konzerte". Das Zeichen sei damit ein Sachhinweis auf Art, Gegen-
stand, Inhalt und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen,

namlich, dass diese in welcher Weise auch immer Konzerte zum Inhalt hatten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemalfd be-

antragt,

den Beschluss des DPMA vom 12. Oktober 2010 aufzuheben.

Das Wort concertino bezeichne im Italienischen eine im Barock solistisch wirkende
Instrumentalgruppe. Das Zeichen sei nicht gelaufig. Es werde von dem beteiligten
Verkehr als neue Wortkonstruktion aufgenommen, ein etwaiger beschreibender
Inhalt trete zuriick. Jedenfalls sei entscheidend, dass das Zeichen in einer Art und
Weise und an einer Position auf der Ware angebracht werden kdnne, dass es als
Herkunftshinweis dienen kdnne. Dies sei im vorliegenden Fall jedenfalls denkbar.
Im Eintragungsverfahren durfe nicht davon ausgegangen werden, dass die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der klassischen Musik er-

bracht wirden.

Zum weiteren Sachvortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde ist gemalR § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassig. Sie ist aber
uberwiegend unbegrindet.

Der Anmelder hat gemaf 88 41, 37 Abs. 1, 33 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 8 Mar-
kenG einen Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens fir die
Dienstleistungen "Organisation und Durchfihrung von sportlichen Veranstaltun-
gen". Fur diese Dienstleistungen steht der Eintragung kein Schutzhindernis entge-
gen, insbesondere hat das Zeichen keinerlei beschreibenden Bezug zum Bereich
des Sports. Daher war der Beschwerde insoweit stattzugeben und der angegriffe-

ne Beschluss teilweise aufzuheben.

Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht je-
doch kein Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens, da der Ein-
tragung ein absolutes Schutzhindernis gemaf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Bezug
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegensteht. Danach sind
Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen fir die beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Publikum als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die
in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter-
nehmen stammend kennzeichnet und diese Waren und Dienstleistungen somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuUGH GRUR 2008, 608,
611 Rn. 66 g. — EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 133 — Marlene-
Dietrich-Bildnis II; 935 Rn. 8 — Die Vision; TRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSS-
BALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (Eu-
GH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 — Standbeutel; 229, 230 Rn. 27 — BiolD). Da al-

lein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrtn-



det, ist ein groRRzugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft gendgt, um das Schutzhindernis zu Utberwinden (BGH
a. a. O. Marlene-Dietrich-Bildnis Il). MaR3geblich fur die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft sind einerseits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrs-
kreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR
2006, 411, 412 Rn. 24 Matratzen Concord/Hukla). Ebenso ist zu bertcksichtigen,
dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit
allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer
analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431
Rn. 53 — Henkel). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die mafl3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wartern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien — stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. — FUSSBALL WM 2006).
DarlUber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die
sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Be-
zug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe
erschopfen (BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rn. 23 — TOOORY!).

Der Begriff "concertini” ist die Pluralform des Wortes "concertino”, bei dem es sich
um einen aus der italienischen Sprache stammenden Fachausdruck der Musik-
wissenschaft handelt. Er hat zwei Bedeutungen (Brockhaus: Musik; J. B. Metzler:

Musiklexikon):

- (im Barock) eine Gruppe von Soloinstrumenten, die vor allem

im Concerto grosso dem Orchestertutti gegentbersteht,



- (ab dem 19. Jahrhundert) kiirzere Komposition fir Soloinstru-

ment und kleines Orchester.

In seiner zweiten Bedeutung als kleines Orchesterstick ist der Begriff auch dem
allgemeinen Publikum bekannt. Die Pluralform des Zeichens fuhrt nicht zu einer
Verfremdung des Begriffes, da das —i als mannliche Pluralendung bei im Deut-
schen benutzten italienischen Worten haufig vorkommt (Spaghetti, Tortellini,
Funghi).

In seiner Bedeutung als kleine Konzerte hat das Zeichen einen beschreibenden

Inhalt fur die Gbrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen:

Kleine Konzerte kénnen Inhalt elektronischer Publikationen oder von Magnetauf-

zeichnungstragern, bespielten Ton- und Bildtontragern sein.

Sie kénnen Thema von Druckereierzeugnissen, Magazinen und Zeitschriften sein.
Die Dienstleistungen des Einzelhandels kdnnen sich auf mit Konzerten bespielte
Datentrager und Druckereierzeugnisse Uber Konzerte beziehen. Bezuglich der
beanspruchten Werbedienstleistungen "Onlinewerbung und Werbung", bzw. "Préa-
sentation von Waren" wird das angesprochene Publikum in dem Zeichen einen
beschreibenden Hinweis auf die Musikbranche, in der die Dienstleistungen er-
bracht werden, sehen (BGH GRUR 2009 949, 952 - My world). Sponsoring kann

sich auf Konzertaufnahmen und —auffiihrungen beziehen.

Gleiches gilt fur die Bereitstellung des Zugriffs auf Informationsangebote zum Ab-
ruf aus dem Internet und elektronische Anzeigenvermittlung und Ubertragung auf
dem Weg der Telekommunikation und Auskiinfte Uber Veranstaltungen sowie den

Eintrittskartenvorverkauf.

Auch fur Telekommunikation ist das Zeichen inhaltlich beschreibend, da darunter

die Ubertragung von Inhalten fallt.



Ob der Anmelder die beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsachlich auf
dem Gebiet der klassischen Musik anbieten will, ist irrelevant, da der Bereich der
klassischen Musik jedenfalls auch in die beanspruchten Waren- und Dienstleis-
tungsgruppen fallt und eine Einschrankung nicht erfolgt ist.

Dieses Schutzhindernis ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeflhrers auch
nicht durch eine besondere Art der Anbringung auf den betroffenen Waren, bzw.
der Verwendung bei den betroffenen Dienstleistungen zu tberwinden. Denn nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, auf die sich der Beschwerdefihrer
bezieht (BGH GRUR 2008, 1093 ff. Marlene-Dietrich-Bildnis ), kann ein Zeichen
aufgrund der besonderen Art der Anbringung auf der Ware nur dann Unterschei-
dungskraft haben, wenn es nicht unmittelbar beschreibend ist (siehe dazu auch
BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rn. 23 — TOOORY!). Wie bereits dargelegt, ist das
angemeldete Zeichen aber beschreibend und schon deshalb nicht unterschei-

dungskraftig.

Frau Grabrucker ist urlaubsbe- Kortge Uhlmann
dingt gehindert zu unterschrei-
ben.
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