BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/11 Verkindet am
5. Marz 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 012 356.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 5. Marz 2013 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

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

am 28. Februar 2008 erfolgte Anmeldung der Wort/Bildmarke

DisseldorfCongress

mit Beschlissen vom 29. Juli 2009 und vom 10. Mai 2011, von denen letzterer im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, namlich fur die Dienstleistungen

»35. Planen, Veranstalten und Durchfihren von Messen, Ausstel-
lungen und Préasentationen fir wirtschaftliche und Werbezwe-
cke, soweit in Klasse 35 enthalten; Veranstaltung von Preis-

verleihungen zu geschaftlichen und werblichen Zwecken ins-



besondere zur Auszeichnung von Konsumgitern und von
Unternehmen; Vermietung von Burogeraten und Buromaschi-
nen, insbesondere Prasentations- und Projektionsgeraten, Zu-
sammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung

von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung;

41: Planen, Veranstalten und Durchfiihren von Informationsveran-
staltungen, Ausstellungen und Présentationen fir kulturelle
und Unterrichtszwecke, soweit in Klasse 41 enthalten; Planen
und Durchfuhren von Kongressen, Konferenzen und Lehrver-
anstaltungen; Durchfuihrung von Live-Veranstaltungen, Ver-
offentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten),

Tabellen und Bildern in Datennetzen;

43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gasten, insbesondere
Vermietung von Versammlungsraumen, Zelten, transportablen

Bauten, Stiihlen, Tischen®

wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Begriindung ist aus-
gefuhrt, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine die versagten
Dienstleistungen beschreibende Angabe. Die angemeldete Marke bestehe aus der
Zusammensetzung der geographischen Herkunftsangabe ,Dusseldorf (= Stadt
am Rhein, Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen) und dem Begriff ,,Con-
gress” (= ,Kongress“ = Zusammenkunft, Tagung von Vertretern fachlicher Ver-

bande, politischer Gruppierungen, Parteien u. a.).

Die angemeldete Bezeichnung setze sich erkennbar aus bekannten deutschen
Begriffen zusammen und erschopfe sich in der beschreibenden Gesamtaussage

von ,Zusammenkunft, Tagungen in Dusseldorf*.



Die Anmelderin kdnne sich nicht darauf berufen, dass nur sie berechtigt sei, Kon-
gresse in Dusseldorf zu organisieren und durchzufthren. Die Inhaberschaft einer
Marke sei zu trennen von der Berechtigung zur Durchfiihrung der Dienstleistun-
gen. Alle beanstandeten Dienstleistungen stiinden im engen Zusammenhang mit
der Vorbereitung, Organisation und Durchfihrung von Tagungen bzw.
Zusammenkunften, die zu den unterschiedlichsten Themen stattfinden konnten.
Auch die gewisse Unscharfe hinsichtlich des Inhalts kénne nicht zur Schutzfahig-
keit fuhren, da sich hier der allgemeine Bedeutungsinhalt zur Art und zum Ort ge-

radezu aufdrange.

Zwar sei die Wortkombination ,DusseldorfCongress® nicht lexikalisch nachweisbar,
aber auch neue Wortfolgen/Wortkombinationen seien vom Markenschutz ausge-
schlossen, wenn sie sprachiiblich gebildet seien und ein nicht unbeachtlicher Teil
des angesprochenen Publikums ihnen eine eindeutige Sachinformation beziglich
der beanspruchten Dienstleistungen entnehme. Der Verbraucher und auch der
Handel seien Uber die Werbung hinaus daran gewohnt, standig mit neuen Begrif-
fen konfrontiert zu werden, durch die ihnen sachbezogene Informationen lediglich

in einpragsamer Form Ubermittelt werden sollten.

Auch die graphische Ausgestaltung fiihre nicht von der beschreibenden Angabe
weg. Die dunkle Unterlegung in Quadratform diene allenfalls zur Hervorhebung
und sei ein gebrauchliches Mittel der Werbegraphik.

Vor diesem Hintergrund kénne die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke
nicht bejaht werden. Dem angemeldeten Begriff fehle folglich die Eignung nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, vom Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis ver-

standen zu werden, und sei somit von der Eintragung auszuschliel3en.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 16. Mai 2011 zu-

gestellt worden.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
31. Mai 2011, mit der sie (sinngemal3) beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2009 und vom 10. Mai 2011
insoweit aufzuheben, als dem angemeldeten Zeichen darin der

Schutz verwehrt wurde.

Sie vertritt die Auffassung, das angemeldete Zeichen weise keinen fur die be-
schwerdegegenstandlichen Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschrei-

benden Begriffsinhalt auf.

,congress“ gehore weder zu den 2000 Wartern des Grundwortschatzes der engli-
schen Sprache noch den weiteren 2500 Wortern des Aufbauwortschatzes. Auch
sei es unzutreffend, dass ,Congress” in der von der Anmelderin beantragten Form,
also direkt im Anschluss an eine geographische Angabe, die selbst ungebeugt
bleibe, haufig kombiniert werde. Die gewéhlte Begriffskombination sei vielmehr
ungewohnt, denn diese Formulierung vermeide die beschreibenden Begriffe ,Cen-
ter/Centrum®“ zwischen den beiden Begriffen, wodurch eine phantasievolle Wort-
kombination entstehe. Schon der Begriff ,Disseldorf Congress® als solcher und
umso mehr ,DusseldorfCongress®, gerade in der hier gewahlten Farb- und Form-
gestaltung, sei keiner des normalen Sprachwortschatzes und werde nicht als nor-
male Wortneubildung im Sinne einer blo3en sprachiblichen Kombination zweier
Begriffe verstanden. Anders als der Begriff ,(ein) Disseldorfer Congress® (bzw.
Dusseldorfer Kongress) werde der angemeldete Begriff nicht mit dem unbe-
stimmten Artikel verwendet. Die angemeldete Bezeichnung wirke dagegen als in-
dividualisierend, als Bezeichnung eines bestimmten Kongressunternehmens, wei-
se also eine Herkunftsfunktion und somit Unterscheidungskraft auf. Selbstver-
standlich sei der regionale Bezug im angemeldeten Gesamtbegriff erkennbar und
auch von der Anmelderin gewollt. Die blo3e Erkennbarkeit einer geographischen

Komponente im angemeldeten Zeichen im Sinne eines sprechenden Zeichens



reiche aber fur die Zuriickweisung noch nicht aus. Es musse vielmehr die Dienst-
leistung ihrer Herkunft oder ihrem Erbringungsort nach beschrieben werden.

Dies gelte umso mehr, da die Erst- und auch die Erinnerungspruferin nicht aus-
schliel3lich das Planen und Ausfuhren von Kongressen zuriickgewiesen habe,
sondern auch dariber hinausgehende Dienstleistungen. Da ein Kongress eine Ta-
gung von weiterbildungswilligen Fachleuten sei, habe er mit andersartigen Dienst-

leistungen aulierhalb des ,Weiterbildungsbereichs” nichts gemein.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrecht-

erhalten und vertieft.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Zu Recht und mit eingehender sowie
zutreffender Begriindung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen
anschlief3t, hat die Markenstelle dem angemeldeten Zeichen die Eintragung nach
§ 37 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegriindung bietet

fur eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1.

Der angemeldeten Wortkombination fehlt fir die beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG).

a)

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende
konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel flr die beanspruchten Dienstleistun-
gen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer (vgl. EuUGH GRUR 2004,
1027, 1029 — Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2009, 949, N28 — My



World). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten
Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf das beteiligte Publikum zu be-
urteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der frag-
lichen Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 943 — SAT.2). Es
kommt dabei nicht darauf an, welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile haben
und ob die Kombination nachweisbar ist oder ob es sich um eine Neuschdpfung
handelt oder ob diese bereits haufig verwendet wird, sondern wie sie ihrem Sinn
nach in ihrer Gesamtheit verstanden wird, und ob die angesprochen Verbraucher

dem einen Herkunftshinweis entnehmen.

Ausgehend hiervon besitzen Marken keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen das
angesprochene Publikum fur die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus
gebrauchlichen Wartern der deutschen Sprache bestehen, die stets nur als solche
und nicht als Unterscheidungsmittel wirken (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 —
antiKALK; WRP 2001, 1082, 1083 — marktfrisch).

b)

,DusseldorfCongress” hat einen im Vordergrund stehenden, die beschwerdege-
genstandlichen Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt. Die aus zwei be-
schreibenden Angaben, namlich einer Ortsangabe und einer Gattungsbezeich-
nung bestehende angemeldete Wortkombination erschopft sich in dem sachlichen
Hinweis auf Tagungsveranstaltungen im weitesten Sinn, die in der geographisch

begrenzten Region Disseldorf erbracht werden oder fir diese bestimmt sind.

Die angemeldete Wort-/Bildmarke wird, obwohl die Worte zusammengeschrieben
am unteren Rand eines Quadrats angeordnet sind — ohne weiteres erkennbar —
bestimmt von den optisch herausgestellten Wértern ,DisseldorfCongress®, die zu-
sammengesetzt sind aus dem englischen Wort ,Congress“ und der geographi-

schen Angabe ,Dusseldorf. Die Verwendung englischer Begriffe im deutschen



Sprachgebrauch ist nicht ungewdhnlich. ,Congress® ist zudem leicht verstandlich

nach dem bekannten deutschen Begriff ,Kongress®.

Die Wortkombination ist sprachtublich. Der Verbraucher ist an entsprechende
Wortbildungen mit dem Bestandteil ,Congress® gewohnt. Die Bezeichnung wird
unmittelbar in ihrer Aussage, dass es sich um einen Kongress in Dusseldorf han-
delt, verstanden. Zudem ist die Wortkombination von ,Congress” in Verbindung
mit einer Ortsangabe dem Publikum durch zahlreiche, wie von der Markenstelle
belegt, Kongresse mit diesen Bestandteilen bekannt, so z. B. ,RuhrCongress Bo-
chum®, ,KélnKongress®, ,Congress Barcelona®, ,congressfrankfurt®, ,Congress und

Messe Innsbruck®.

Dabei wird das Zeichen ,Congress” nicht in einem Sinn verwendet, der auf eine
Veranstaltung oder Tagung schliel3en lie3e, die in jeder Stadt oder Region in ei-

nem vorgegebenen Turnus nur einmal stattfindet.

Der Gesamtbegriff gibt keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern
ist ein Hinweis auf Art und Ort. Eine Analyse des Begriffs, zu der Verbraucher er-

fahrungsgemal nicht neigen, ist dazu nicht notwendig.

Insoweit ist es auch unerheblich, ob es sich bei der Bezeichnung ,DusseldorfCon-
gress” um eine sprachliche Neuschdpfung handelt, die vor der von der Anmelderin
selbst vorgenommenen sachbeschreibenden Verwendung jedenfalls in der ange-
meldeten Form nicht nachweisbar ist; dies lasst das objektive Schutzhindernis

nicht entfallen.

Die Verbraucher und auch der Fachhandel sind daran gewothnt, im Geschéaftsle-
ben stadndig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die ihnen lediglich
sachbezogene Informationen in einpragsamer Form tbermitteln sollen. Deswegen
werden sie auch bisher nicht verwendete, ihnen aber gleichwohl versténdliche

Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen.



So liegt der Fall auch bei der angemeldeten, nicht besonders ungewohnlich gebil-
deten Wortkombination.

Sowohl Fachkreise als auch allgemeine Verbraucher, die sich ebenfalls fur Veran-
staltungen in Kongresszentren interessieren, sehen hinsichtlich der Dienstleistun-
gen der Klasse 35 und 41 ,Veranstalten und Durchftihren von Messen, Ausstellun-
gen und Prasentationen fur wirtschaftliche und Werbezwecke, soweit in Klasse 35
enthalten; Veranstaltung von Preisverleihungen zu geschaftlichen und gewerbli-
chen Zwecken, insbesondere zur Auszeichnung von Konsumgitern und von Un-
ternehmen; Veranstalten und Durchfihren von Informationsveranstaltungen, Aus-
stellungen und Prasentationen fir kulturelle und Unterrichtszwecke, soweit in
Klasse 41 enthalten; Durchfiihrung von Kongressen, Konferenz- und Lehrveran-
staltungen; Durchfihrung von Live-Veranstaltungen® in der Bezeichnung ,Dussel-

dorfCongress* eine blof3e Sachbezeichnung.

Auch die Planung und Organisation von derartigen Aktivitdten und die damit in
Verbindung zu bringenden Vermietungen, Beratungen oder kaufmannischen
Dienstleistungen konnen an den betreffenden Veranstaltungsorten angeboten
werden. Damit sind haufig auch die Dienstleistungen der Klasse 43 wie Verpfle-
gungs- und Berherbungsdienstleistungen verbunden, um die Gaste gut zu versor-
gen. Die enge Verbindung mit Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen
kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, dass Kongresse oftmals in Gaststatten und
Hotels stattfinden oder dass eigens dafiir bestimmte Ortlichkeiten Tagungsraume,

Restaurant und Ubernachtungsméglichkeiten aufweisen .

Damit sieht das angesprochene Publikum in der Bezeichnung ,DusseldorfCon-
gress” im Zusammenhang mit den zuriickgewiesenen Dienstleistungen eine bloR3e
Sachbezeichnung, die auf den Erbringungsort oder die Bestimmung der Leistun-

gen und damit auf Merkmale der fraglichen Dienstleistungen hinweist.
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Auch die graphische Ausgestaltung begriindet die Schutzfahigkeit nicht. Sie ver-
mittelt in der Gesamtheit keinen neuen, Uber die blof3e Kombination hinausgehen-
den Begriff (vgl. EUGH GRUR 2004, 680 — BIOMILD).

An diese Ausgestaltung sind aber umso grof3ere Anforderungen hinsichtlich ihrer
Kennzeichnungskraft zu stellen, je kennzeichnungsschwacher die fragliche An-
gabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 — antiKALK). Graphische Elemente kdnnen ei-
nem Zeichen Unterscheidungskraft nur verleihnen, wenn sie charakteristische
Merkmale aufweisen. Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen, an
die sich der Verbraucher durch haufige werbemallige Verwendung gewohnt hat,
vermodgen eine fehlende Unterscheidungskraft nicht aufzuwiegen, da derartige
Elemente auch fir sich nicht als Marke eingetragen werden koénnen (BGH
GRUR 2001, 1153 — antiKALK), zumal bei der oben dargestellten Kennzeich-
nungsschwéche des Begriffs eine hohere Kennzeichnungskraft der graphischen
Elemente verlangt werden muss, als dies das Quadrat und die hier gewahlte Ein-

bindung der Schrift aufweisen.

Unabhéngig davon, das der Wortbestandteil ,DusseldorfCongress® im Vorder-
grund des gesamten Zeichens steht, handelt es sich bei dem Schriftzug im unte-
ren Rand eines (schwarzen oder farbigen) Quadrats um ein einfaches ausgestal-
tetes Element, das aufgrund seiner Werbelublichkeit nicht als Herkunftshinweis
dienen kann. Das kann den sachbezogenen Charakter des Wortbestandteils nicht
verhindern. Da das angemeldete Zeichen flr die streitigen Dienstleistungen kei-
nerlei individualisierende Elemente aufweist, die die Zuordnung zu einem be-
stimmten Herkunftsunternehmen ermdglichen, fehlt ihm das erforderliche Mafl3 an
Unterscheidungskraft geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

C)
Das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann auch nicht durch eine
markenmafidige Verwendung im Zusammenhang mit den beschwerdegegenstand-

lichen Dienstleistungen uberwunden werden. Nach der Rechtsprechung des



-11 -

EuGH kann die Prufung der Unterscheidungskraft auf die Verwendung der Marke
beschrankt werden, die als die wahrscheinlichste angesehen wird (EuGH C-
307/11 (Nr. 55), BeckRS 2012, 81316 — Winkel; BPatG GRUR-Prax 2012, 376 —
Wilderkaiser Schitzengilde).

Bei Dienstleistungsmarken wie der hier streitgegenstandlichen kommt eine Benut-
zung in Form einer korperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht
in Betracht. Die wahrscheinlichsten und naheliegendsten Verwendungsformen
sind hier bspw. Werbemal3nahmen, der Aufdruck auf Geschéaftspapieren, Pros-
pekten, Schildern oder an Geschéftsgebduden (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl., 8 26 Rn. 38 m. w. N.). Bei einer derartigen Verwendung wird der Verkehr
die begehrte Marke wegen der unauffalligen quadatrischen Gestaltung und der mit
dem Wortzeichen verbundenen Sachaussage aber nicht als Hinweis auf die Her-
kunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, sondern als Hin-
weis auf ein Merkmal der Dienstleistungen bzw. ihres Bezugsobjekts verstehen
(a. A. wohl 29 W (pat) 76/11 — SACHSEN! und 29 W (pat) 78/11 - SAXONY").

Soweit die Anmelderin auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu
,Konstanzer Konzilgesprach“ (Beschluss vom 13. Juli 2010, 27 W (pat) 85/10,
BeckRS 2010, 19797, ,Halle Muinsterland“ (Beschluss vom 27. Januar 2009,
Az: 27 W (pat) 43/09), ,Gut Darf3® (Beschluss vom 15. Juli 2008,
Az: 33 W (pat) 91/06), und ,Bodensee-Arena“ (Beschluss vom 30. Mai 2001,
Az: 32 W (pat) 11/01) Bezug nimmt, ist eine unterschiedliche Beurteilung geboten,

da es sich insoweit jeweils um Geb&ude und andere Immobilien handelt.

2.
Ob der Eintragung der angemeldeten Marke zudem das Schutzhindernis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich da-

hingestellt bleiben.
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3.
Zu einer Erstattung der Beschwerdegebiihr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein

Anlass.

4,

Der Senat lasst die Rechtsbeschwerde zur Klarung einer Rechtsfrage von grund-
satzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu
(8 83 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG). Eine Zulassung ist veranlasst, weil die Frage
entscheidungserheblich ist, ob und inwieweit die grof3zugige Beurteilung der Mog-
lichkeiten zur unterscheidungskraftigen Benutzung (BPatG, Beschluss vom
25. Januar 2010 — 27 W (pat) 250/09 = BeckRS 2010, 06996 — in Kolle jebore;
BGH GRUR 2010, 825 — Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2010, 1100 -
TOOOR!:, BPatG, Beschluss vom 15. April 2011 — 33 W (pat) 526/10 = BeckRS
21662 — Scorpions) auch geboten ist, wenn die Marke nicht im Zusammenhang
mit Waren sondern mit Dienstleistungen verwendet wird. Insoweit weicht die Ent-
scheidung des Senats ebenso wie die Entscheidung des Bundespatentgerichts in
dem Verfahren 33 W (pat) 559/11 - le Flair von den Entscheidungen des
29. Senats in den Verfahren 29 W (pat) 76/11 GRUR-Prax 2012, 434 — SACH-
SEN!und 29 W (pat) 78/11 - SAXONY! ab.

Albrecht Kruppa Kopacek

Hu



