BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 549/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 057 965.5

BPatG 152
08.05



hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung

Kanzlei Hamburg Gansemarkt

fur wJuristische Dienstleistungen® gemeinsam von R...,
B...und C....

Die Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil sie ledig-
lich auf eine Kanzlei hinweise, die ihren Sitz in Hamburg am Gé&nsemarkt habe.
Das angemeldete Markenwort stelle fiir die beanspruchten Dienstleistungen eine
unmittelbar beschreibende Angabe dar, die im Interesse des Wirtschaftsverkehrs,
insbesondere der Mitbewerber freizuhalten sei (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Als
ohne Weiteres verstandliche, unmittelbar beschreibende Angabe sei die Anmel-
dung nicht geeignet, die betreffenden Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft
aus einem Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden;
ihr fehle daher auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Mit
Beschluss vom 22. Mai 2013 hat dieselbe Markenstelle die Anmeldung unter Be-

zugnahme auf den Beanstandungsbescheid wegen fehlender Unterscheidungs-



kraft zuriickgewiesen. Zur Begriuindung ist erganzend ausgefihrt, dass im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die beschreibende Bedeutung
der angemeldeten Angabe von den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und
ohne Weiteres erkannt werde. Fir die Schutzfahigkeit einer Marke komme es we-
der auf eine Wortneubildung noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen

an.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Mitanmelders
R.... Er halt die Anmeldung als neue Kunstwortschdpfung
und wegen vergleichbarer Voreintragungen fur unterscheidungskraftig. Ein einge-
hender Schriftsatz auf dem Briefpapier der Kanzlei werde mit den natirlich weit
Uberdurchschnittlichen Fahigkeiten ihrer Rechtsanwalte assoziiert, was gegebe-
nenfalls eine unzutreffende Selbsteinschatzung darstelle. Der Markenname unter-
scheide sich auch insoweit von einer rein beschreibenden Angabe, weil diese eine
andere grammatikalische Beugung vorschreiben wirde, namlich ,Kanzlei am
Hamburger Gansemarkt‘. Die Frage, ob ein Begriff etwas beschreibe oder nicht,
sei kein taugliches Unterscheidungsmerkmal, um zu ergriinden, ob ein Markenna-
me Unterscheidungskraft besitze oder nicht. Die Einordnung von ,lediglich be-
schreibenden Begriffen” als nicht unterscheidungskraftig sei untunlich. Sie werde
zwar von Autoren und Gerichten propagiert, was aber nicht bedeute, dass dieser
Unfug nicht endlich Gber Bord geworfen werden kdnne und solle. Es gebe keinen
systematisch begriindeten Unterschied zwischen einem beschreibenden Begriff
und einem Wort, das nicht beschreibe. ,KanzleiHamburgGansemarkt* sei genauso
unterscheidungskraftig oder nicht unterscheidungskraftig wie etwa ,Schnurpselk-
nurpsel Recht. Ersteres klinge aber irgendwie schéner und habe zusatzlich zur
allgemeinen Unterscheidungskraft noch den angenehmen Effekt, dass man auch
ohne Blick auf die Adresszeile des Briefpapiers wisse, wo die Kanzlei zu finden
sei. Der einzig taugliche Abgrenzungstatbestand flir eine eintragungsfahige Marke
und eine solche, die zum Schutz des allgemeinen Rechtsverkehrs nicht eingetra-
gen werden solle, kdnne nur sein, ob die Marke einen Begriff besetze, der im all-

gemeinen Sprachgebrauch Verwendung finde und deshalb freizuhalten sei oder



nicht. Den Ubrigen Kanzleien am Gansemarkt in Hamburg entziehe die Anmel-
dung schon das Recht, sich ebenfalls so zu nennen; das sei aber Sinn der Mar-

kenanmeldung.

Der Beschwerdefuhrer hat um Eintragung der Wortmarke ,KanzleiHamburgGan-

semarkt” ohne Leerzeichen, hilfsweise mit Leerzeichen gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist zulassig; als Mitanmelder der Anmeldergemeinschaft
B..., C... und R... war der Beschwer-
efihrer am patentamtlichen Verfahren beteiligt (8 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und
ist durch die Entscheidung der Markenstelle beschwert. Mehrere Mitanmelder ei-
ner Marke sind notwendige Streitgenossen im Sinn von 8§ 62 ZPO. Die Anwen-
dung der Vorschriften Gber die Streitgenossenschaft nach 8§ 59 ff. ZPO folgt aus
§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Jeder Streitgenosse ist fur sich beschwerdeberech-
tigt und kann innerhalb der fir ihn geltenden Beschwerdefrist Beschwerde einle-
gen; die Beschwerde wirkt gemar § 62 Abs. 2 ZPO fir alle und alle sind am Ver-
fahren beteiligt (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8§ 66 Rdn.22; BGH
GRUR 2014, 1024, Nr. 10 - VIVA FRISEURE/VIVA). Die Beschwerde ist auch in-
nerhalb der Beschwerdefrist eingelegt worden (8 66 Abs. 2 MarkenG).

Die zulédssige Beschwerde ist indessen in der Sache nicht begriindet; die ange-
meldete Marke ist wegen Bestehens eines Freihaltebedlrfnisses nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die An-

meldung daher im Ergebnis zu Recht zurtickgewiesen (8§ 37 Abs. 1 MarkenG).


http://www.juris.de/jportal/portal/t/19uc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE000792301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/19uc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE009303360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

2. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Gegenstand des Verfahrens die
Marke ist, wie in der Anmeldung wiedergegeben (vgl. 8 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Das ist hier die Marke Kanzlei Hamburg Gansemarkt. Die Marke stellt vom An-
meldetag an eine unveranderliche Einheit dar (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., § 32
Rdn. 27); sie kann hier nicht, wie erbeten, im Nachhinein in eine Wiedergabe ohne

Leerzeichen zwischen den Markenwdrtern geandert werden.

3. Zwar hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss die Zurlickweisung
der Anmeldung auf die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeich-
nung gestitzt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Jedoch erfolgte die Zuriickweisung aus-
dricklich auch unter Bezugnahme auf die Griinde des vorausgegangenen Bean-
standungsbescheides, der aul3er auf die fehlende Unterscheidungskraft auch auf
den beschreibenden Charakter und das daraus resultierende Freihaltebedurfnis
an der angemeldeten Bezeichnung abgestellt hat. Mithin ist der Senat nicht gehin-
dert, das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorrangig zu beriick-

sichtigen.

4. Gemall 88 Abs. 2 Nr.2 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlief3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der
Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen konnen. Der Zweck dieser Vorschrift besteht
vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen
Schutz auszuschlieRen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedurfnis
der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei be-
reits die blofR3e potentielle Beeintrachtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfrei-
heiten ausreichen kann (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 337). Es genugt
also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten
Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EUGH GRUR 1999,
723, Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr.56 - Postkantoor). Hierbei



schliel3t 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG alle Angaben vom Schutz aus, die Eigenschatf-
ten der beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreiben kénnen und betrifft
nicht nur solche, die wichtige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen be-
schreiben (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 365 m. w. N.).

Malfgeblich ist in erster Linie der objektiv beschreibende Charakter des betreffen-
den Zeichens. Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhéltnisse in
dem Bereich der einschlagigen Waren bzw. Dienstleistungen an, jedoch ist auch
das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf
deren kunftig beschreibende Verwendung zu bericksichtigen (vgl. EuGH
GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 - Postkantoor). Ist
die Eignung der angemeldeten Marke fur die Beschreibung von Merkmalen der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungs-
verbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen
Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe
bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EUGH GRUR 1999, 723,
Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674,
Nr. 98 - Postkantoor). Dabei besteht bei Namen von Grof3stéadten oder sonst wirt-
schaftlich bedeutenden Ortlichkeiten eine starkere Vermutung dafiir, dass sie als
geographische Herkunftsangaben bzw. fir die Bezeichnung von Orten, in denen
Dienstleistungen erbracht werden, fir eine Vielzahl von Waren/Dienstleistungen
ernsthaft in Betracht zu ziehen sind (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. 8 8 Rdn. 430

m. w. N.).

Das angemeldete Zeichen Kanzlei Hamburg Gansemarkt besteht nach diesen
Malstdben ausschliel3lich aus Angaben, die die Art und den Ort der Erbringung
der beanspruchten Dienstleistungen beschreiben. Die Mitbewerber der Anmelder
haben deshalb ein berechtigtes Interesse an deren freier ungehinderter Verwen-

dung.



Die Anmeldung ist gebildet aus den Wortern ,Kanzlei, ,Hamburg“ und ,Ganse-
markt®. Das Wort ,Kanzlei“ bezeichnet nicht nur das Blro (im engeren raumlichen
Sinn), sondern auch den Betrieb eines Rechtsanwalts oder mehrerer Anwaélte in
Gemeinschaft (vgl. BPatG 24 W (pat) 75/08 - KANZLEI WESERBERGLAND;
30 W (pat) 510/11 - Kunstlerkanzlei; Beschlisse veroffentlicht auf der Homepage
des Gerichts). ,Hamburg“ ist der Name der zweitgrof3ten Stadt Deutschlands, in
der zahlreiche Anwaltskanzleien angesiedelt sind. ,Gansemarkt‘ ist der Name ei-
nes offentlichen Platzes in zentraler Lage in der Hamburger Neustadt unweit des
Jungfernstiegs. Neben historischen Gebauden finden sich entlang des Platzes
auch neue Bauten mit zahlreichen Geschéftssitzen in der zentralen Lage der
Stadt. Wie vom Beschwerdefiuhrer zutreffend angefihrt, sind weitere Anwaltskanz-

leien - und auch Notariate — in Hamburg am Gansemarkt ansassig.

So ergibt sich ohne weiteres Nachdenken die Bedeutung ,Kanzlei in Hamburg am
Gansemarkt‘. Deshalb ist Kanzlei Hamburg Gansemarkt objektiv geeignet, Art,
und Ort der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen dahingehend zu be-
schreiben, dass diese von einer Kanzlei angeboten und erbracht werden, die in
Hamburg am Gansemarkt ihren Sitz hat. Unerheblich ist in diesem Zusammen-
hang, dass die angemeldete Bezeichnung ohne die Prapositionen ,in“ und ,am*
gebildet ist. Der Verzicht auf diese verbindenden Elemente beeintrachtigt die Er-
fassung des beschreibenden Gehalts der Wortfolge in keiner Weise und ist auch
nicht sprachregelwidrig. So werden etwa Zielangaben in Taxis oft ohne Prépositio-

nen formuliert.

Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintra-

gung ausgeschlossen. Die Beschwerde kann deshalb keinen Erfolg haben.

5. Ein Eingehen auf die vom Beschwerdeflhrer genannten Voreintragungen ist
nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277, Nr. 18 - Institut der Norddeut-
schen Wirtschaft e.V.).



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1.

2.

6.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker

Winter Uhlmann
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