BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 78/13 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 20. April 2015

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke Nr. 306 77 768 — S 30/13 L6sch

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 13. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Albrecht, des Richters Hermann und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 19. Dezember 2006 angemeldete Wortmarke 306 77 768

Prager Philharmoniker KSO

wurde am 1. Marz 2007 in das Markenregister eingetragen fur die Waren und

Dienstleistungen

Klasse 9:

Ton-, Daten- und Bildtrager aller Art (soweit in Klasse 09 enthal-
ten), insbesondere Tonbander, Kassetten, Compact Discs, DVD,
Schallplatten, DAT-Bander, Videobéander, Disketten, CD-ROMs,

samtliche vorstehenden Waren in bespielter Form



Klasse 35:

Unternehmensverwaltung; Biiroarbeiten; Werbung; Offentlichkeits-
arbeit (Public Relations); Werbemittlung, namlich Werbevermark-
tung und Vermittlung von Werbevertragen fur Dritte; Sponsoring in
Form von Werbung; Vermietung von Werbeflachen, auch im Inter-
net; Online Werbung in einem Computernetzwerk; Herausgabe
von Werbetexten; Marketing und Verkaufsforderung fur Dritte,
Imagewerbung auf Kollektionen und Accessoires; Merchandising;
Geschaftsfuhrung; Planung, Organisation und Durchfihrung von
Veranstaltungen fur wirtschaftliche und Werbezwecke (soweit in
Klasse 35 enthalten); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und
Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und
Uber das Internet; Waren- und Dienstleistungsprasentationen;
Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch uber
das Internet; Planung und Gestaltung von Werbemal3nhahmen;
Werbung im Internet fur Dritte; Geschéftsfihrung fur darstellende
Kunstler; Herausgabe von Druckerzeugnissen, auch in elektroni-

scher Form fiur Werbezwecke

Klasse 41:

Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten; Planung, Organisation, Veran-
staltung und Durchfiihrung von Konferenzen, Kongressen, Sym-
posien, Seminaren, Kolloquien, Tagungen, Veranstaltungen, Aus-
stellung und Markten zu kulturellen, bildenden, unterhaltenden
und/oder zu Unterrichtszwecken; Planung, Organisation und
Durchfihrung von (Live-) Veranstaltungen, insbesondere von
Theaterauffihrungen, Ballen, Konzerten, kulturellen Veranstaltun-
gen, kiunstlerischen Darbietungen und Musikdarbietungen, insbe-
sondere solchen von Choren und Orchestern, insbesondere von

Symphonie-, Konzert- und Kammerorchestern und deren Einzel-



musikern (soweit in Klasse 41 enthalten); Dienstleistungen von
Unterhaltungskinstlern; Fernsehunterhaltung; Rundfunkunterhal-
tung; Informationen Uber vorgenannte Veranstaltungen; Platzre-
servierungen fur vorgenannte Veranstaltungen; Eintrittskartenvor-
und Eintrittskartenverkauf fir vorgenannte Veranstaltungen; Kom-
ponieren von Musik; Betrieb von Tonstudios; Vermietung von Mu-
sikinstrumenten; Herausgabe und Publikationen von Druckereier-
zeugnissen eines Verlages (ausgenommen fur Werbezwecke),
insbesondere von Buchern, Fachbtichern und Fachzeitschriften,
Noten und Notationen, Fotos, Fotoalben, Fotobuchern, Fotogra-
fien, Fotogravuren, auch in elektronischer Form, auch im Internet,
soweit in Klasse 41 enthalten; Erziehung; Ausbildung; musikali-
scher Unterricht sowie musikalische Aus- und Fortbildung, insbe-
sondere in Form von theoretischem und praktischem Musik- und
Gesangsunterricht, insbesondere Instrumentendemonstrationen,
Proben und Workshops; Herausgabe von Texten (ausgenommen

Werbetexten).

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 22. Januar 2013 die teilweise Loschung

dieser Eintragung fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Ton-, Daten- und Bildtrager aller Art (soweit in Klasse 09 enthal-
ten), insbesondere Tonbander, Kassetten, Compact Discs, DVD,
Schallplatten, DAT-Bander, Videobéander, Disketten, CD-ROMs,
samtliche vorstehenden Waren in bespielter Form Klasse 35: Of-
fentlichkeitsarbeit (Public Relations); Geschaftsfiuhrung fur dar-
stellende Kunstler; Herausgabe von Druckerzeugnissen, auch in

elektronischer Form fir Werbezwecke; Klasse 41: Unterhaltung;



kulturelle Aktivitaten; Planung, Organisation, Veranstaltung und
Durchfuhrung von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Semi-
naren, Kolloquien, Tagungen, Veranstaltungen, Ausstellungen und
Markten zu kulturellen, bildenden, unterhaltenden und/oder zu
Unterrichtszwecken; Planung, Organisation und Durchfiihrung von
(Live-)Veranstaltungen, insbesondere von Theaterauffihrungen,
Ballen, Konzerten, kulturellen Veranstaltungen, kinstlerischen
Darbietungen und Musikdarbietungen, insbesondere solchen von
Chdren und Orchestern, insbesondere von Symphonie-, Konzert-
und Kammerorchester und deren Einzelmusikern (soweit in
Klasse 41 enthalten); Dienstleistungen von Unterhaltungskinst-
lern; Fernsehunterhaltung; Rundfunkunterhaltung; Informationen
Uber vorgenannte Veranstaltungen; Platzreservierungen fir vorge-
nannte Veranstaltungen; Eintrittskartenvor- und Eintrittskartenver-
kauf fur vorgenannte Veranstaltungen; Komponieren von Musik;
Betrieb von Tonstudios; Vermietung von Musikinstrumenten;
Herausgabe von Publikationen von Druckereierzeugnissen eines
Verlages (ausgenommen fir Werbezwecke), insbesondere von
Bichern, Fachbuchern und Fachzeitschriften, Noten und Notatio-
nen, Fotos, Fotoalben, Fotoblchern, Fotografien, Fotogravuren,
auch in elektronischer Form, auch im Internet, soweit in Klasse 41
enthalten; Erziehung; Ausbildung; musikalischer Unterricht sowie
musikalische Aus- und Fortbildung, insbesondere in Form von
theoretischem und praktischem Musik- und Gesangsunterricht,
insbesondere Instrumentendemonstrationen, Proben und Work-

shops; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten)

gemaR 8 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt.

Nachdem die Markeninhaberin dem Antrag rechtzeitig widersprochen hatte, hat
die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Léschungsantrag durch Beschluss vom



23. September 2013 zurtickgewiesen, da die eingetragene Marke aufgrund ihres
Bestandteils KSO weder unmittelbar zur Bezeichnung von Merkmalen der einge-
tragenen Waren und Dienstleistungen dienen kénne noch jeglicher konkreter Un-
terscheidungskraft entbehre. Die Marke ,Prager Philharmoniker KSO® in ihrer Ge-
samtheit beschreibe keine Eigenschaften, insbesondere nicht die geografische
Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zwar spreche viel dafr,
dass die Bestandteile ,Prager sowie ,Philhnarmoniker" zur Beschreibung der geo-
grafischen Herkunft der Dienstleistungen und des Inhaltes derjenigen Waren und
Dienstleistungen, beziglich derer die Loschung des Zeichens beantragt worden
ist, geeignet und deshalb freihaltebedurftig seien. Eine Verkehrsdurchsetzung des
Bestandteils ,Prager Philharmoniker" zugunsten des Markeninhabers sei den
vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend glaubhaft zu entnehmen. Die angegrif-
fene Marke enthalte jedoch den zusatzlichen Bestandteil KSO, der die Marke
schutzfahig mache, da er keine Merkmale beschreibe. Bei KSO handele es sich
nicht um eine Ubliche Abkirzung. Sie sei weder im Duden noch im Wérterbuch der
Abklrzungen, zu finden sei es flur ,Katholische Schulorganisation Deutschlands".
Zwar werde KSO als Abkurzung fur die Bezeichnung ,Kammersinfonieorchester"
verwendet, allerdings sei das im Beispielsfall neben der Abkirzung erklart. Hier
wirde durch die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke ,Prager Philhar-
moniker" nicht verstandlich gemacht, wofiir KSO stehen solle.

Der Marke mangele es in ihrer Gesamtheit auch nicht an Unterscheidungskraft
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Loschungsantragstellerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde erhoben.
Uber die Argumentation mangelnder Unterscheidungskraft aufgrund blossen Hin-
zufuigens der Abkilrzung KSO hinaus macht sie geltend, die Marke sei auch des-
wegen loschungsreif, weil sie bosglaubig angemeldet worden sei. Die Beschwer-

defuhrerin beantragt sinngemalrs,

den Beschluss der Loschungsabteilung aufzuheben und die ange-

griffene Marke wie beantragt teilweise zu ldschen.



Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Das Zeichen sei jedenfalls mit dem Bestandteil KSO unterscheidungskraftig.

Die Parteien streiten in einem Zivilverfahren um Unterlassung der Bewerbung von
Konzertveranstaltungen durch die Beschwerdefuhrerin mit ,Prager Philharmoniker
/ Philharmonie® und etwaige Schadenersatzanspriche des Markeninhabers. Das
Landgericht hat einen Antrag auf Aussetzung im Hinblick auf vorliegenden LG6-
schungsantrag zuriickgewiesen, da diesem keine Uberwiegenden Erfolgsaussich-
ten beizumessen sei: ,Es trifft entgegen der Ansicht der Beklagten nicht zu, dass
die Klagemarken rein beschreibend, freihaltebedurftig und nicht unterscheidungs-
kraftig sind. Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die
einer Marke innewohnende konkrete Eignung, Waren oder Dienstleistungen als
von einem konkreten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei kann in der Kombination eines
allgemein gebrauchlichen und beschreibenden Begriffs wie “Philharmoniker und
einer geografischen Angabe (,Prager”) ein Unterscheidungsmittel verstanden wer-
den (BPatG BeckRS 2009, 29872 — Stadtwerke Dachau). Hierbei ist auch zu be-
ricksichtigen, dass es in einzelnen Stadten regelmallig nicht unbestimmt viele
Sinfonieorchester wie die Philharmoniker gibt, sondern nur sehr wenige, weshalb
dies der Unterscheidungskraft nicht entgegen steht. Daher ist der Begriff ,Prager
Philharmoniker® auch nicht rein beschreibend. Hierbei ist zu beachten, dass es auf
die Gesamtbetrachtung des Zeichens und nicht auf einzelnen Bestandteile an-

kommt.“

Die zulassige Beschwerde der Loschungsantragstellerin bleibt ohne Erfolg. Der
binnen der Frist von 10 Jahren seit der Eintragung (8 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG)



gestellte und auch im Ubrigen der zulassige Loschungsantrag hat keinen Erfolg,
da nicht festgestellt werden kann, dass die angegriffene Marke entgegen § 8
i. V. m. 8 50 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden ist (s. zudem 8 50 Abs. 2 Satz 1
MarkenG).

Die Markenabteilung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der Registrierung
der angegriffenen Marke aufgrund des zusatzlichen Bestandteils KSO § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG nicht entgegen stand.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschlief3lich
aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder
sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen, unabhangig
davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl.
Strobele, FS fur Ullmann, S. 425, 428). Der Ausschluss solcher zur Beschreibung
geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden
kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintra-
gung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EUGH GRUR
1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee). 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG errichtet
eine hohe Hurde fur die Erlangung des Markenschutzes; die darin enthaltenen
Formulierungen ,dienen konnen“ und ,Bezeichnung sonstiger Merkmale® bilden
einen sehr weit gefassten Versagungsgrund. Deshalb muss jegliche Mdglichkeit
einer beschreibenden Funktion eines Zeichens zur Subsumtion unter die zweite
Alternative des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fiuhren. Dass ein beschreibender Aus-
druck einen Wiedererkennungswert hat, beriihrt seine beschreibende Aussage
nicht. Es spielt auch keine Rolle, ob es Synonyme gibt. Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG muss das angemeldete Zeichen zwar, um unter das dort genannte Ein-
tragungshindernis zu fallen, ,ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,
die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen dienen kénnen, doch verlangt dies nicht, dass diese die ausschliel3liche Be-
zeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuUGH GRUR Int. 2004, 500
LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).



Danach ware ein Wortzeichen ,Prager Philharmoniker” mit der Beschwerdefuhre-
rin und der Markenabteilung freihaltebedurftig und entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG eingetragen worden. Einem solchen Zeichen fehlte auch das nétige Min-
destmald an Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Von
,Philharmonie” abgeleitet dient der Begriff ,Philharmoniker” synonym als Name fur
,Sinfonieorchester”. In Verbindung mit einem Stadtenamen sagt die Wortkombina-
tion daher klar aus, dass es sich um ein Orchester aus oder fur diesen Ort handelt.
Nachdem Philharmonische Orchester vielfach einen nationalen und internationa-
len Rang einnehmen, ist nicht fernliegend, dass es in (grof3en) Stadten mehrere
philharmonische Orchester gibt. Die gegenteilige Ansicht des Landgerichts Berlin,
bereits die Wortbestandteile ,Prager Philharmoniker” seien unterscheidungskraftig,
da es regelmalig nur wenige Philharmonie-Orchester in einzelnen Stadten gabe,

vermag nicht davon zu Uberzeugen, hieraus folge eine Unterscheidungseignung.

Allerdings nehmen die hinzugefligten Buchstaben KSO dem Zeichen in seiner Ge-
samtheit die ausschliesslich beschreibende Aussage, wie die Markenabteilung
zutreffend ausfuhrt. KSO ist namlich, wie die Markenabteilung untermauert ausge-
fuhrt hat, keine gelaufige und ohne Weiteres verstandliche Abkirzung fur Kam-
mersymphonieorchester und daher nicht beschreibend. Selbst im Kontext mit
,Philharmoniker® ist ein Verstandnis im Sinne von ,Kammer Sinfonie Orchester*
nicht zu erwarten. Die konkrete Gestaltung mit dem nichtssagenden Zusatz KSO
ist auch nicht freihaltungsbedurftig, so dass die Marke nicht zu l6schen ist. Dem
Markenschutz stehen Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
607, Rn. 51 - Libertel) nicht entgegen, weil der Schutz der Marke auf die ganz
konkrete Wortfolge beschrénkt ist, und nicht gegeniiber Kennzeichnungen oder
sonstigen Angaben besteht, welche zwar ebenfalls den Wortbestandteil ,Prager
Philharmoniker” enthalten, aber nicht diesen konkreten Zusatz ,KSO® der angegrif-
fenen Marke aufweisen. Vielmehr steht eine Verwendung der Worte in anderer

Gestaltungsform der Allgemeinheit weiterhin offen.
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Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin sind Anhaltspunkte dafir, der Be-
schwerdegegner sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke im Dezember
2006 bosglaubig gewesen, weder dargetan noch ersichtlich. Aus dem Rechtsstreit

der Parteien aus 2013 ergibt sich hierfur nichts.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

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

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Werner

Hu



