BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2010 053 423
(hier: Loschungsverfahren S 133/12)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 22. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am
Landgericht Dr. von Hartz
beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2010 053 423 (Eintragung schwarz/weil3)

Jeutsche Manufakturen EERA

ist am 10. September 2010 angemeldet und am 13. Januar 2011 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur nachfolgende

Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:



Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate);

Klasse 35: Werbung, Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbei-

ten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten.

Die Beschwerdegegnerin hat am 18. Mai 2012 beim DPMA Ld&schungsantrag we-
gen absoluter Schutzhindernisse nach 88 54, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10
MarkenG gestellt. Das Zeichen sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht geeignet,
einen betrieblichen Herkunftshinweis zu geben; es fehle daher die erforderliche
Unterscheidungskraft. Der Wortbestandteil ,Manufakturen® bezeichne lediglich
eine bestimmte Art von Unternehmen, namlich solche, die typischerweise eher
geringe Stlickzahlen von Produkten mit einem hohen Anteil an Handarbeit her-
stellten. Zusammen mit dem vorangestellten Bestandteil ,Deutsche® sei fur den
Verkehr ersichtlich, dass mehrere Manufakturen mit Sitz in Deutschland so be-
zeichnet wurden. Der Rechtsformzusatz ,e. V.“ kdnne ebenso wenig wie die einfa-
chen grafischen Elemente die Unterscheidungskraft begriinden. Die angegriffene
Marke bestehe zudem ausschlief3lich aus rein beschreibenden Angaben, so dass
auch das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreife. Unter naherer
Schilderung des Sachverhalts und Einreichung verschiedener Unterlagen hat die
Antragstellerin schlie3lich geltend gemacht, dass die angegriffene Marke auch

bdsglaubig, namlich mit Behinderungsabsicht, angemeldet worden sei.

Der Markeninhaber ist dem ihm am 2. Juli 2012 zugestellten Léschungsantrag mit

am 30. August 2012 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz entgegengetreten.



Er ist der Auffassung, dass der angegriffenen Marke in der mal3geblichen Ge-
samtheit ohne weiteres Unterscheidungskraft zukomme. Gerade der Bestandteil
,Manufakturen® unterstreiche die Kennzeichnungskraft der Marke. Der Antrags-
gegner erbringe unter seinem Vereinsnamen die geschitzten Dienstleistungen.
Diesbezlglich habe die angegriffene Marke keinen beschreibenden Charakter,
denn es handle sich um eine Dienstleistungsmarke, wahrend die von der Antrag-
stellerin in Bezug genommenen Manufakturen Produkte Uberwiegend in Handar-
beit fertigten. Die genannte Beschreibung treffe auf seine Tatigkeiten nicht zu. Im
Zusammenwirken mit der grafischen Ausgestaltung sei die angegriffene Marke
kennzeichnungskraftig. Der Bildbestandteil fir sich allein misse keine hohe Origi-
nalitat aufweisen. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei
die angegriffene Marke auch nicht ausschlie3lich beschreibend. Auch hier komme
es lediglich auf den Gesamteindruck der Marke an. Schlief3lich liege die von der
Antragstellerin behauptete Bdsglaubigkeit nicht vor. Seitens des Markeninhabers

existiere keine Behinderungsabsicht.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die
Eintragung der Marke gemé&nR 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ge-
l6scht. Die Marke sei zu ldschen, weil sie zum Eintragungszeitpunkt sowie dem
Entscheidungszeitpunkt Gber den Ldschungsantrag eine freihaltungsbedirftige
und nicht unterscheidungskréftige beschreibende Angabe darstellte bzw. darstelle.
Die Wortfolge ,Deutsche Manufakturen e. V. sei geeignet, die Art, Beschaffenheit
und/oder Bestimmung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu be-
schreiben; so konnten sich die ,Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate)” thematisch mit einer derartigen Interessenvereinigung
deutscher Manufakturen beschaftigen. Die Dienstleistungen ,Werbung; Ge-
schaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten® kdnnten von einer sol-
chen Vereinigung fur deren Mitglieder angeboten und erbracht werden. Gleiches
gelte hinsichtlich der Dienstleistungen ,Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;
sportliche und kulturelle Aktivitaten®“. Auch diese konnten einen thematischen Be-

zug zu den Tatigkeiten deutscher Manufakturen in Deutschland aufweisen



und/oder auf den Erbringer dieser Dienstleistungen hinweisen. Ein schutzbegrin-
dender bildlicher Uberschuss sei nicht erkennbar; die grafischen Elemente seien
einfach und unauffallig und hielten sich im Rahmen Ublicher Gestaltungen und

Verzierungen.

Eine Bosglaubigkeit zum Anmeldezeitpunkt kénne jedoch nicht festgestellt wer-
den. Aus diesem Grunde lagen auch keine besonderen Umstande vor, die eine

Kostenauferlegung rechtfertigten.

Gegen diesen Ldschungsbeschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninha-
bers. Er hat seine Beschwerde nicht begrindet und auch zu einem Verfah-

renshinweis des Senats vom 16. Juni 2015 keine Stellung genommen.

Weder der Beschwerdefuhrer noch die Beschwerdegegnerin haben zudem einen

Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist gemal § 66 MarkenG zulassig, in der

Sache bleibt sie aber ohne Erfolg.

Der Eintragung des angegriffenen Wort-/Bildzeichens steht und stand bereits zum
Anmeldezeitpunkt hinsichtlich der geschitzten Waren und Dienstleistungen das
absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaR 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenabteilung 3.4 hat daher zu Recht und im
Wesentlichen mit zutreffender Begrindung auf den zulédssigen Ldéschungsantrag

die Loschung der Marke angeordnet. Da der Beschwerdefuihrer seine Beschwerde



nicht begrindet hat, ist auch nicht ersichtlich, aus welchen Grinden er den Be-
schluss der Markenabteilung fur unzutreffend bzw. angreifbar erachtet.

1. Eine Marke wird nach 8 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag we-
gen Nichtigkeit geldéscht, wenn sie entgegen 8§ 8 MarkenG eingetragen worden
ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Antrag auf Loschung be-
steht. Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist fir die im Ein-
tragungsverfahren (8§ 37 Abs. 1, 8 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeits-
verfahren (8 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prifung der Schutzhinder-
nisse einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu
diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverstandnis abzustellen (BGH GRUR
2014, 565 Rn. 10 - smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; GRUR 2013,
1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten). Der Umstand, dass die Markenab-
teilung 3.4 ihrer Prifung den Eintragungszeitpunkt und damit nicht den richtigen
Zeitpunkt zugrunde gelegt hat, rechtfertigt nicht die Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses, weil sich die dadurch entstandene geringflgige zeit-
liche Abweichung vorliegend nicht auswirkt. Eine Veranderung des Verkehrs-
verstandnisses zwischen der Anmeldung am 10. September 2010 und der
Eintragung am 13. Januar 2011 lasst sich nicht feststellen und ist auch nicht

geltend gemacht worden.

2. Die Loschung der verfahrensgegenstandlichen Marke ist vorliegend wegen feh-
lender Unterscheidungskraft nach 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gebo-

ten.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und

diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen
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unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung
durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013,
731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 -Link
economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat
der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH
a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 -
Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BiolD; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 -
My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3zugiger
Mafl3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genugt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15
- for you; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 -
Willkommen im Leben). Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass der Verkehr ein als
Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestand-
teilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH
GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und anderer-
seits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen
Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 -
Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014,
449 Rn. 11 - grill meister).

Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Be-
urteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen
(EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 28 - Sat.2; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION). Dabei hat sich die Prifung darauf zu erstre-
cken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anfor-
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derungen an die Unterscheidungskraft gentigt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 -
Gute Laune Drops; GRUR 2008, 710 Rn. 13 - Visage). Dies ist in Bezug auf die
angegriffene Marke, die sich aus der Wortfolge ,,Deutsche Manufakturen e. V.*

sowie grafischen Elementen zusammensetzt, zu verneinen.

a) Die Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens haben einen unmittelbar
die hier relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsin-
halt. Die Wortfolge setzt sich sprachtblich aus Wértern der deutschen All-
tagssprache zusammen. Der Begriff ,Manufaktur® steht nicht mehr nur fur ei-
nen vorindustriellen, im Wesentlichen durch die Produktion in Handarbeit ge-
pragten GroRbetrieb, sondern hat sich mittlerweile Uber diesen urspringli-
chen Bedeutungsgehalt hinaus entwickelt zum lexikalisch nachweisbaren
Hinweis auf einen gewerblichen (Klein)Betrieb, in dem (stark spezialisierte)
Produkte im Wesentlichen oder teilweise in Handarbeit hergestellt werden,
was zu einer hohen Qualitat fuhrt (vgl. Duden Online unter www.duden.de).
Durch die Verwendung dieses Begriffs soll dabei in werbeiblicher Weise die
Abgrenzung zu einer fur das Publikum unattraktiven Massenproduktion zum
Ausdruck gebracht und ein besonderer Qualitdtsanspruch fur die jeweiligen
Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (vgl. BPatG,
Beschluss vom 12.10.2010, 25 W (pat) 06/10 — BIOTEEMANUFAKTUR,;
BPatG, Beschluss vom 29.08.2007, 28 W (pat) 107/07 — Menu-Manufaktur).
Die vorangestellte Angabe ,Deutsche® konkretisiert die Manufaktur-Betriebe
in geografischer Hinsicht, namlich als solche, die in Deutschland anséassig
sind. Der Markenbestandteil ,e. V.“ ist die Abklrzung fur die Rechtsform des

eingetragenen Vereins.

Auch die vorzunehmende Gesamtbetrachtung fihrt vorliegend nicht zu ei-
nem Bedeutungsgehalt, der Uber die Summe der Einzelbestandteile der
Wortfolge hinausgeht. Zu den hier angesprochenen Verkehrskreisen zéhlen
mangels gegenstandlicher Beschrankung der Waren und Dienstleistungen

nicht ausschlie3lich Vereinsmitglieder oder sonstige deutsche Manufaktur-
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betriebe, sondere teilweise auch das fachlich interessierte allgemeine Publi-
kum. Dieses wird die Wortfolge ,Deutsche Manufakturen e. V.“ als tblich ge-
bildeten Namen (irgend)eines Verbandes auffassen, der Interessen deut-
scher Manufaktur-Betriebe wahrnimmt und diese fordert. Die hier relevanten
Waren der Klasse 16 sowie die beanspruchten Dienstleistungen aus den
Klassen 35 und 41 gehdren auch zum typischen Téatigkeitsbereich einer sol-
chen Interessenvereinigung. Zutreffend ist daher die Markenabteilung davon
ausgegangen, dass sich der Bedeutungsgehalt der Wortfolge diesbeziglich
in der beschreibenden Angabe des Erbringers, Anbieters bzw. der Zielgruppe
sowie der Bezeichnung des Themas und der Bestimmung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen erschopft (vgl. BGH GRUR 2012, 276 — Institut
der norddeutschen Wirtschaft e. V. betr. Waren und Dienstleistungen aus
den Klassen 16, 35 und 36; BPatG, Beschluss vom 03.05.2011,

- Deutsches Institut

24 W (pat) 43/10 - fur Menschenrechte;  Beschluss vom 22.01.2004,
25 W (pat) 58/02 — Deutsches Notarinstitut; Beschluss vom 16.01.2007,
27 W (pat) 212/05 — Deutsche Druckservice; Beschluss vom 04.10.2006,
32 W (pat) 228/04 - Deutsche Gesellschaft fir Schmerztherapie e. V.; Be-
schluss vom 19.03.1999, 33 W (pat) 255/97 — Deutsche Unternehmer-Aka-

demie).

Fur die Frage, ob eine Wortfolge fur bestimmte Waren und Dienstleistungen
vom Verkehr als beschreibend aufgefasst wird, ist es im Ubrigen ohne Be-
deutung, ob die Wortfolge zur Bezeichnung eines Vereins Uber origindre
Kennzeichnungskraft verfiigt. Denn die Beurteilung im Rahmen von § 8
Abs. 2 Nr. 1 (und Nr. 2) MarkenG richtet sich — worauf schon die Markenab-
teilung hingewiesen hat — nach allgemeinen markenrechtlichen Grundsatzen
und nicht nach den Mal3stdben des Schutzes von Vereinsnamen (vgl. BGH
a. a. O. Rn. 16 — Institut der norddeutschen Wirtschaft e. V.).

b) Das angegriffene Zeichen erhalt auch nicht durch die grafische Ausgestal-
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tung die Funktion eines Unterscheidungsmittels. Diese ist nicht geeignet, von
der beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile wegzufuhren. Einfache
grafische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die
sich der Verkehr durch haufige werbemafige Verwendung gewohnt hat, rei-
chen - anders als der Inhaber der angegriffenen Marke meint - nicht aus, um
in Kombination mit einem unmittelbar beschreibenden bzw. nicht unterschei-

dungskraftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen die Schutzfahigkeit zu

verleihen (BGH GRUR 2014, 1206 Rn. 20 - BESNESIHECE: GRUR 2014, 569
Rn. 32 - HOT; GRUR 2014, 376 Rn. 18 - grill meister; GRUR 2010, 640
Rn. 17 - hey!; GRUR 2001, 1153 ff. - anti KALK). Zudem sind an den
erforderlichen ,Uberschuss® umso groRere Anforderungen zu stellen, je
deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervor-
tritt (vgl. Strébele in Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 8 8 Rn. 190, 191).
In Anbetracht des rein beschreibenden Charakters von ,Deutsche Manufak-
turen e. V.“ bedarf es eines deutlich auffallenden Hervortretens der gra-
fischen Elemente, um sich dem Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus
einem bestimmten Unternehmen einzupragen. Dies ist hier nicht der Fall (vgl.
zu grafischen Ausgestaltungen: BPatG, Beschluss vom 14.01.2004,

Druck
29 W (pat) 251/03 - ; Beschluss vom 29.05.2012,
W
33 W (pat) 541/10 - ;  Beschluss vom  21.03.2005,

I

30 W (pat) 310/03 - ).

3. Da der angegriffenen Marke sowohl im Anmeldezeitpunkt wie auch im Zeitpunkt

der abschlieRenden Entscheidung Uber den Loschungsantrag das Eintragungs-



-11 -

hindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und noch entgegen-

steht, kann dahingestellt bleiben, ob weitere Léschungsgrinde vorliegen.

4. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgrinden gemaf
8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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 statt-
haft, wenn geriigt wird, dass

1.
2.

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-
fern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend zuge-
stimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren-
stral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechts-
beschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert wer-

den.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz
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