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hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Richter

Prof. Dr. Kortbein, den Richter Paetzold und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Verfahrensbeteiligten organisieren und veranstalten jeweils Comicmessen — so-

genannte ,Comic Conventions® — in Deutschland.

Bereits am 23. Februar 2015 liel3 die F... GmbH, von der die Beschwerdefiih-

rerin zu einem spateren Zeitpunkt verschiedene Rechte erwarb, mehrere Domain-
namen (comiccon-germany.com, comiccon-germany.eu, comiccongermany.eu, co-
miccondeutschland.de, comiccondeutschland.com, comiccon-deutschland.de, co-
miccon-deutschland.com, comic-con-germany.de, comic-con-deutschland.de) fur
sich registrieren und erwarb am 31. Mé&rz 2015 zudem von einem Dritten die Rechte
an der Domain ,,comiccon.de”. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits flr das britische
Unternehmen M..., das Comic Conventions in verschiedenen euro-

paischen Landern veranstaltet, die Domainnamen ,comiccongermany.de“ und

,comiccongermany.com* registriert.

Am 14. Marz 2015 veroffentlichte die F... GmbH auf Facebook einen Beitrag,
in dem sie ankundigte, im Jahr 2016 die erste grof3e ,Comic Con“ in Deutschland

veranstalten zu wollen.

Am 31. Marz 2015 liel3 die Beschwerdegegnerin die Domainnamen ,germancomic-

con.com“ und ,comiccongermany.net” flr sich registrieren.



Im April 2015 meldete die F... GmbH die Wortmarke ,COMIC CON GERMANY*

(u.a.) fur Waren aus dem Bereich der Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen
aus dem Bereich Veranstaltungen bzw. Ausstellungen beim Amt der Européischen
Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) - EM 013 910 054 - und beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) - DE 30 2015 204 483.8/41 - an. Beide Anmeldun-
gen wurden im November bzw. Dezember 2015 fur die vorgenannten Waren und
Dienstleistungen mit der Begriindung zuriickgewiesen, der Bezeichnung fehle inso-
weit jegliche Unterscheidungskraft und es bestehe ein Freihaltebedirfnis. Das Zei-
chen wurde als EM-Marke fur andere Waren (Bekleidungsstiicke, Baseballkappen)
sowie Fotografie-Dienstleistungen sowie Portratfotografieren und die Herausgabe

von Fotografien eingetragen.

In der Zeit vom 4. bis 8. Juni 2015 liel3 sowohl die F... GmbH als auch die
Beschwerdegegnerin auf einem von einem Dritten veranstalteten Comic Festival in
Munchen jeweils Flyer verteilen, um auf ihre jeweils geplanten Comic Conventions
aufmerksam zu machen, wobei die F... GmbH die Bezeichnung ,COMIC CON
GERMANY* und die Beschwerdegegnerin die Bezeichnung ,GERMAN COMIC

CON* verwendete.

Am 19. Juni 2015 wurde der Gesellschaftsvertrag zur Errichtung der Beschwerde-

fuhrerin geschlossen und diese am 30. Juni 2015 ins Handelsregister eingetragen.

Am selben Tag, dem 19. Juni 2015, hat die Beschwerdegegnerin die angegriffene
Wort- / Bildmarke 30 2015 042 738



fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Klasse 18:

Klasse 25:

Klasse 35:

Klasse 41:

Druckereierzeugnisse; [periodisch erscheinende] Magazine,
Zeitschriften und Zeitungen; [gedruckte] Veroffentlichungen,
Prospekte und Dokumentationsunterlagen sowie Druckvorla-
gen; Nachrichten in Form von Druckereierzeugnissen; Rund-
schreiben; Mitteilungsblatter; [Comic-]Hefte und Blucher, Hand-

blcher und gedruckte Bedienungsanleitungen;
Leder und Lederimitationen;

Bekleidungsstiicke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Acces-

soires (Bekleidung);

Organisation von Ausstellungen und Messen fur wirtschaftliche
und Werbezwecke; Veranstaltung von Ausstellungen und Mes-

sen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken;

Veranstaltung von Ausstellungen fur kulturelle oder Unterrichts-
zwecke, von sportlichen Wettkampfen und von Konzerten; Or-
ganisation und Veranstaltung von Ausstellungen fir kulturelle
oder Unterrichtszwecke, Konferenzen und Symposien; Durch-

fuhrung von Live-Veranstaltungen (Unterhaltung)



angemeldet, die am 25. August 2015 in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefihrte Markenregister eingetragen worden ist.

Mit als ,Ubertragungserklarung* bezeichneter Vereinbarung vom 17. Juli 2015 (fast
einen Monat nach Anmeldung der hier verfahrensgegenstéandlichen Marke) tbertrug
die F... GmbH der Beschwerdefiihrerin alle Rechte und Pflichten an ihrer Mar-
kenanmeldung DE 30 2015 204 483.8 - Wortmarke ,COMIC CON GERMANY?, ihrer
Gemeinschaftsmarkenanmeldung 013 910 054 - Wortmarke ,COMIC CON
GERMANY?*, ihrer Internet-Domain ,www.comiccon.de“ und ihrer Bezeichnung ,,Co-
mic Con Germany“ (Anlage Ast 16 im Verfahren vor dem DPMA). Dem vorausge-
gangen war ein Treuhandvertrag zwischen der F... GmbH und der Beschwer-
defiihrerin vom 2. Juli 2015 mit einer Verpflichtung zum schrittweisen Ubertrag der
zuvor genannten Rechte und Pflichten auf die Beschwerdefiihrerin (Anlage Ast 17
im Verfahren vor dem DPMA).

Am 5. und 6. Dezember 2015 veranstaltete die Beschwerdegegnerin ihre erste Co-
mic Convention unter der Bezeichnung ,German Comic Con“in Dortmund. Die erste
Comic Convention der Beschwerdefuihrerin fand mehr als ein halbes Jahr spater am
25. und 26. Juni 2016 unter der Bezeichnung ,,Comic Con Germany*“ in Stuttgart

statt.

Mit am 28. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Schriftsatz hat die Beschwerdefihrerin die Léschung der am 25. August 2015 er-
folgten Eintragung der angegriffenen Wort- / Bildmarke 30 2015 042 738 beantragt.

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt,
Markenabteilung 3.4, den ,Antrag auf Loschung der Wort- / Bildmarke
30 2015 042 738 vom 28. Juli 2016“ zuriickgewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefihrt, der zulassige Léschungsantrag, dem die Inhaberin
der angegriffenen Marke rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist widersprochen

habe, sei unbegriindet. Die angegriffene Marke sei nicht, wie behauptet, entgegen



bestehender Schutzhindernisse, insbesondere nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2
und Nr. 10 (a.F.) MarkenG eingetragen worden.

Zwar verfuge der Wortbestandteil , GERMAN COMIC CON®“ der angegriffenen
Marke jedenfalls fir einen Grol3teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen
uber keine Unterscheidungskraft. Er sei sprachregelgerecht aus mehreren engli-
schen Woartern gebildet, wobei ,CON* als gelaufige Abkurzung fur ,CONVENTION®
stehe. Alle Worter seien fir das angesprochene Publikum verstandlich und wirden
als Hinweis auf (irgend)eine Messe bzw. Zusammenkunft zum Thema ,,Comics® in
Deutschland verstanden. Die Wortfolge werde damit im Zusammenhang mit Waren
und Dienstleistungen, die typischerweise im Zusammenhang mit einer Comic Con-
vention angeboten bzw. erbracht werden kdnnten, als rein inhalts- bzw. themenbe-
zogene Angabe aufgefasst. Vergleichbare Markenanmeldungen, insbesondere be-
treffend das Wortzeichen ,COMIC CON GERMANY®, seien daher im Umfang ent-
sprechender Waren und Dienstleistungen sowohl vom DPMA als auch vom EUIPO
zurlckgewiesen worden (Az. 30 2015 204 483.8 bzw. EM 013 910 054).

Allerdings verfuige die angegriffene Marke in ihrer insoweit maf3geblichen Gesamt-
heit aufgrund ihrer graphischen Gestaltung tber hinreichende Unterscheidungskraft
gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Trotz der fehlenden Unterscheidungskraft der
Wortbestandteile der Wort- / Bildmarke entstehe durch die besondere graphische
und bildliche Ausgestaltung ein eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis, da
diese eine den schutzunfahigen Charakter der tbrigen Markenteile aufhebende,
kennzeichnungskraftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirke. Die
graphische Ausgestaltung der angegriffenen Wort- / Bildmarke beschrénke sich da-
bei nicht lediglich auf einfache Verzierungen oder die Verwendung einfacher geo-
metrischer Figuren. In Bezug auf die Bildelemente in Gestalt der Wolke und der
zahlreichen, mehrfach gezackten Blitze kdnne bereits nicht von einfachen geomet-
rischen Figuren gesprochen werden. Zwar seien Abbildungen von Wolken und /
oder Blitzen in der Werbung zur Hervorhebung bzw. Umrahmung haufig anzutref-
fen, insbesondere auch im Zusammenhang mit Comics und darauf bezogenen Wa-

ren und Dienstleistungen. Und auch die gewahlte Schriftart werde in dieser Branche



haufig verwendet. Allerdings entstehe vorliegend aufgrund der Komplexitat und der
konkreten Anordnung und Ausgestaltung aller Wort- und Bildbestandteile ein Ge-
samteindruck, der bewirke, dass das Publikum in dem Gesamtzeichen einen eigen-
standigen betrieblichen Herkunftshinweis sehe. Unter diesen Umstanden kdonne der
angegriffenen Marke das erforderliche Mindestmafd an Unterscheidungskraft nicht
abgesprochen werden.

Auch ein Freihaltebedirfnis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe aufgrund der
zuvor getroffenen Feststellungen flr die angegriffene Marke jedenfalls in ihrer Ge-
samtheit, d.h. einschliel3lich aller Wort- und Bildbestandteile sowie deren konkreter
Gestaltung und Anordnung, nicht.

Die Beschwerdegegnerin habe die angegriffene Marke auch nicht bdsglaubig i.S.v.
8 8 Abs. 2 Nr. 10 (a.F.) MarkenG angemeldet. Eine bdsglaubige Anmeldung komme
insbesondere nicht unter dem Gesichtspunkt der boswilligen Stérung eines fremden
Besitzstandes in Betracht. Es konne nicht festgestellt werden, dass die
Beschwerdefuhrerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke Uber
einen schutzwirdigen, ausreichenden Besitzstand an der Bezeichnung ,,Comic Con
Germany* aufgrund der von ihr insoweit geltend gemachten Kennzeichenrechte ver-
fugt habe. Rechte an einer Wortmarke ,Comic Con Germany“ hatte die Beschwer-
defuhrerin bereits deshalb nicht gehabt, weil diese Bezeichnung - wie bereits aus-
gefuhrt - fr die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen von Hause aus
nicht schutzfahig sei. Die Beschwerdefuhrerin habe zum maf3geblichen Zeitpunkt
auch keine Rechte an einem Unternehmenskennzeichen ,C...

GmbH* bzw. einem daraus abgeleiteten Firmenschlagwort ,Comic Con Germany*
gehabt. Selbst wenn zu Gunsten der Beschwerdeflihrerin unterstellt werde, dass
diese Bezeichnung originare Unterscheidungskraft als Unternehmenskennzeichen
besalde, entstiinde dessen Schutz erst durch die Aufnahme der Benutzung des Zei-
chens im geschaftlichen Handel zur Kennzeichnung des Geschaftsbetriebs. Die Be-
schwerdefiihrerin habe vor der Anmeldung der angegriffenen Marke noch nicht exis-
tiert. Sie sei erst (genau) am Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke gegrin-

det und elf Tage spater in das Handelsregister eingetragen worden. Daher kdnne



die Beschwerdefuhrerin das Zeichen vor Anmeldung der angegriffenen Marke noch
nicht zur Kennzeichnung ihres Geschéftsbetriebs benutzt haben. Auch fir die

F... GmbH hatten zu keinem Zeitpunkt Rechte an einem Unternehmenskenn-
zeichen bzw. Firmenschlagwort ,Comic Con Germany“ bestanden. Die Beschwer-
defiihrerin habe nicht dargelegt, geschweige denn nachgewiesen, dass die
F... GmbH die Bezeichnung ,Comic Con Germany*“ zur Kennzeichnung ihres
Geschaftsbetriebes benutzt habe. Vielmehr deuteten die eingereichten Unterlagen
darauf hin, dass die F... GmbH stets ihren eigenen Firmennamen zur
Kennzeichnung ihres Geschaftsbetriebs verwendet habe. Daraus folge zugleich,
dass auch eine wirksame rechtsgeschaftliche Ubertragung durch die

F... GmbH an die Beschwerdefiihrerin nicht in Betracht komme, soweit es um
Rechte an der Bezeichnung ,Comic Con Germany* als Unternehmenskennzeichen
gehe. Denn nichtexistierende Rechte kdnnten auch nicht tibertragen werden. Davon
abgesehen kénne ein Unternehmenskennzeichen nicht isoliert, sondern nur

zusammen mit dem Geschaftsbetrieb Gbertragen werden.

Ferner verfugten weder die Beschwerdeftihrerin noch die F... GmbH zum Zeit-
punkt der Anmeldung der angegriffenen Marke uber Rechte an einem Werktitel ,Co-
mic Con Germany*“. Es sei anerkannt, dass beim Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen auch fir Veranstaltungsnamen Werktitelschutz erlangt werden kénne. Ob
diese Voraussetzungen hier vorlagen, kdnne dahinstehen, ebenso wie die Frage,
ob ,Comic Con Germany“ als Werktitel fir eine Comic Convention von Hause aus
Uberhaupt unterscheidungskratftig sei. Denn jedenfalls sei ein etwaiger Titelschutz
zu Gunsten der Beschwerdeftihrerin bzw. der F... GmbH zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke noch nicht entstanden. Die erste von der Be-
schwerdefuhrerin veranstaltete ,Comic Con Germany“ habe erst mehr als ein Jahr
nach Anmeldung der angegriffenen Marke stattgefunden. Planungs- und Vorberei-
tungsmalRnahmen reichten zur Schutzentstehung nicht aus. Auch eine wirksame
Titelschutzanzeige, mit der u.U. ein friherer Zeitrang hatte gesichert werden kon-
nen, bestehe nicht. Der Facebook-Beitrag vom 14. Marz 2015 mit dem Hinweis auf
eine im Jahr 2016 geplante Comic Convention gentige den diesbeziglichen Anfor-

derungen nicht.



Selbst wenn ungeachtet dessen im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke zu Gunsten der Widersprechenden ein Kennzeichenrecht an einem Wortzei-
chen ,Comic Con Germany“ und damit ein Besitzstand bestanden hatte, kdnne je-
denfalls nicht eine - dartiber hinaus erforderliche - hinreichende Bekanntheit dieses
Besitzstandes angenommen werden. Voraussetzungen hierfur seien insbesondere
eine hinreichende Marktprasenz und daraus folgende Bekanntheit. Bereits dem
Sachvortrag der Beschwerdefiihrerin lie3en sich diesbeziglich keine hinreichenden
Anhaltspunkte enthnehmen. Und auch die Markenanmeldungen der F... GmbH

und die Registrierung bzw. der Erwerb von Domains begrindeten fur sich noch kei-

nen schutzwirdigen Besitzstand.

Es kénne auch nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdegegnerin die Marke
angemeldet habe, um sie zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen.
Vielmehr habe sie damit ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen, namlich die er-
folgreiche Organisation und Veranstaltung der von ihr geplanten Comic Conven-
tions fordern wollen. Sie habe von vornherein einen Benutzungswillen gehabt, da
sie zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits ihre erste Comic Convention vorbereitet
habe. Inzwischen habe sie mehrere Comic Conventions veranstaltet, fur die sie die
angegriffene Marke benutzt habe. Zudem habe ihre erste Comic Convention ein
halbes Jahr vor der Konkurrenzveranstaltung der Beschwerdefuhrerin stattgefun-
den. Unter diesen Umstanden konnten weder die Tatsache, dass die Beschwerde-
gegnerin ggf. in einer anderen Rechtsform gegriindet worden sei, noch die spatere
Abmahnung und die Unterlassungsklage gegen die Beschwerdefihrerin Indizien fur

die Absicht eines zweckfremden Einsatzes der Marke bilden.

SchlieB3lich liege auch kein Fall der Anmeldung einer sogenannten Spekulations-
marke vor. Es seien schon keinerlei Anhaltspunkte daftir gegeben, dass die Be-
schwerdegegnerin eine gro3ere Zahl von Marken halte mit dem Ziel, Dritte mit Un-
terlassungs- oder Geldforderungen zu tberziehen. Dartber hinaus habe sie - wie
bereits ausgefluhrt - von vornherein einen eigenen Benutzungswillen gehabt und die
angegriffene Marke auch tatsachlich im Zusammenhang mit den von ihr veranstal-

teten Comic Conventions benutzt.
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Gegen diesen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
13. Oktober 2017, der ihrem Verfahrensbevollméchtigten am 20. Oktober 2017
zugestellt worden ist, wendet sich die Beschwerdeflhrerin unter Zahlung der
Beschwerdegebihr mit ihrer Beschwerde vom 15. November 2017, die beim

Deutschen Patent- und Markenamt am 16. November 2017 eingegangen ist.

Sie ist der Ansicht, die Loschung der verfahrensgegenstandlichen Marke sei wegen
bestehender Schutzhindernisse und Bosglaubigkeit bei der Markenanmeldung an-

zuordnen.

Die Marke habe schon nicht eingetragen werden durfen, weil ihr jegliche Unterschei-
dungskraft fehle. Der Wortbestandteil ,German Comic Con“ sei sprachtblich aus
englischen Begriffen gebildet. ,German® stehe fiur ,Deutschland®, ,Comic® fur ,Co-
mic, Comicheft® und ,Con*“ als Abkurzung fur ,Convention®, d.h. ,Messe; Veranstal-
tung; Kongress; Tagung; Veranstaltung (Ublicherweise) Gleichgesinnter®. Die Ge-
samtbezeichnung benenne somit (irgend)eine Veranstaltung, einen Kongress bzw.
eine Tagung in bzw. fur Deutschland, die sich dem Thema bzw. Gegenstand Comic
bzw. Comichefte widme bzw. unter dem Motto ,Comic” stehe. Die Verbraucher wir-
den daher in der angemeldeten Marke keinen betriebsindividualisierenden, sondern
lediglich einen beschreibenden Hinweis darauf sehen, dass sich die beanspruchten
Waren - z.T. auch als sog. Merchandising-Artikel fur eine entsprechende Veranstal-
tung - und Dienstleistungen thematisch mit dem Thema Comic befassten, im Rah-
men einer in Deutschland abgehaltenen Veranstaltung, eines Kongresses bzw. ei-

ner Tagung erbracht wirden oder in unmittelbarem Zusammenhang damit sttinden.

Auch die gewéhlte Schriftart und der aus einer Wolke und ein paar Blitzen beste-
hende Bildbestandteil kénnten die Unterscheidungskraft nicht begriinden, da es sich
dabei um eine lediglich dekorativ wirkende graphische Gestaltung simpelster Art
handle. Es sei allgemein ublich, Blitze z.B. zur Hervorhebung von Preisen oder Un-
ternehmensbezeichnungen zu verwenden und diese in eine Wolke einzubetten. Bei
der Wolke handle es sich lediglich um eine Art Umrahmung oder eine Art Etikett, wie

z.B. das bekannte Wellenrandetikett zur Preisauszeichnung. Die Wolkenform um-
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rahme den Wortbestandteil und entspreche in ihrer Form fast der einfachen geomet-
rischen Form eines Kreises. Die Blitze ragten dabei in nahezu gleichgrofRen Abstan-
den an den Seiten heraus und betonten somit die in der Wortfolge angelegte runde
Form. Dariber hinaus sei die Anordnung der Gestaltungsmittel Wolke, Blitze und
Schriftart nicht kreativ, sondern ebenso wie die einzelnen Gestaltungsmittel typisch
und ublich fur die Comicbranche. In dementsprechenden Abbildungen, in denen zu-
satzlich Schrift enthalten sei, werde diese stets von der Wolke umrissen. Auch sei
es typisch, dass ,aus der Wolke strahlenférmig Striche oder Blitze eingesetzt* wur-
den. Die Anordnung der Gestaltungsmittel in der streitgegenstandlichen Marke sei
nach alldem vollig gebrauchlich, nicht ungewdhnlich und erst recht nicht komplex.
Die Darstellung von Wolken und Blitzen sei in der Comic-Branche nicht hinreichend
fantasievoll (so wie auch Ubliche Piktogramme). Vielmehr handle es sich bei dem
Zeichen mit den Wolken und den Blitzen in genau der beanspruchten Gestaltung
und Anordnung um eine fertige lllustration fir das Computerprogramm Photoshop®
von Adobe®, das dort unter der Nummer 1417 zu finden sei und Uber mehrere Aus-
wabhlschritte heruntergeladen werden kénne. Der Bildbestandteil wirke daher nicht
verfremdend und Ubersteige damit die Bedeutung eines blof3en Hervorhebungsmit-
tels nicht. Das gelte auch fir die gewéhlte Schriftart, bei der es sich um eine Stand-
ardschriftart, namlich den Google Web Font ,Bangers” handle, die von Uiber zwanzig
Veranstaltern weltweit fir ihre Comic Cons verwendet werde. Die Wolke mit den
Blitzen aus dem Photoshop-Comic-Brush Nr. 1417 sei einfach nur ibernommen und
mit einem Schriftzug des rein beschreibenden Wortbestandteil ,German Comic Con*
in der Google-Standardschriftart ,Bangers“ versehen worden. Die gewahlten Gestal-
tungsmittel dienten demnach der Darstellung und Illustrierung der Comicszene und
folglich der Unterstreichung der Sachaussage, dass es sich um eine Veranstaltung
bzw. Messe im Bereich der Comicszene in Deutschland handle. Daher seien die
Gestaltungsmittel und die Anordnung der Gestaltungsmittel bereits auf der ersten
Seite von Shutterstock Inc. nach Eingabe des Suchbegriffs "Comic" mehrfach in glei-

cher Art und Weise bzw. in gleichem, namlich dem typischen Comicstil, zu finden.
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Das angemeldete Zeichen sei aufgrund der in der Comic-Branche tblichen Gestal-
tung mit Wolken und Blitzen nicht geeignet zur klaren und unverwechselbaren Kenn-

zeichnung des Unternehmens und seiner Produkte oder Dienstleistungen.

Aus denselben Grinden bestehe auch ein Freihaltebeddrfnis. Die tiber offene Fonts
bzw. Informationstechnik zugangliche Schriftart misse jedem zur Benutzung offen-
stehen und dirfe nicht monopolisiert werden. Entsprechendes gelte fur die Ubrigen
Gestaltungsmittel wie Wolke und Blitze, die, wie bereits ausgefihrt, ebenfalls ty-
pisch fir die Comicbranche seien und jedem frei zuganglich bleiben missten, ins-

besondere fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Daruiber hinaus habe die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke bdsglaubig
angemeldet zum einen, um einen schutzwirdigen Besitzstand der Beschwerdeftih-
rerin zu storen, und zum anderen ersichtlich zum zweckfremden Einsatz im Wett-
bewerbskampf. Es sei davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin bereits
vor der Registrierung der Domain ,germancomiccon.com® bemerkt habe, dass die
Beschwerdefuihrerin bzw. die F... GmbH und auch die M... vorher

Domains mit den Bestandteilen ,Comic Con“ und ,Germany” reserviert hatten und
eine Veranstaltung mit der Bezeichnung ,Comic Con Germany“ vorbereiteten. Zu-
dem habe die Beschwerdefuhrerin bereits seit Anfang April 2015 die Veranstaltung
,LCOMIC CON GERMANY* auf ihrer unter ,comiccon.de“ erreichbaren Homepage
angekindigt und beworben. Die Beschwerdegegnerin habe anfanglich ebenfalls die
Bezeichnung ,COMIC CON GERMANY* verwendet. Auf einer Internetseite unter
diesem Namen sei lediglich ein Countdown heruntergelaufen und eine Facebook-
Seite habe sie ohne Angabe eines Veranstaltungstages und -ortes online gestellt,
wobei sie letztere spater aufgrund der Namensgleichheit zu dem Angebot der Be-
schwerdefiihrerin wieder geléscht habe. Als es zu erheblichen Verwirrungen und
Verwechslungen beim angesprochenen Publikum gekommen sei, habe die Be-
schwerdegegnerin ihre (geplante) Veranstaltung in ,GERMAN COMIC CON* umbe-
nannt und diese Bezeichnung dann im Juni 2015 auf dem Comic Festival in
Minchen verwendet. Zu dem Zeitpunkt sei die Beschwerdefiihrerin zwar noch nicht

im Handelsregister eingetragen gewesen. Allerdings kénne sich eine GmbH auch
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auf Anspriche aus dem Unternehmenskennzeichen der Vorgesellschaft berufen.
Dieser Grundsatz musse auch hier entsprechend anwendbar sein, da die

F... GmbH samtliche Kennzeichenrechte an den Domains sowie den
Bezeichnungen auf die Beschwerdefuhrerin Gbertragen hatte. Daher sei auch das
Recht an dem Unternehmenskennzeichen ,Comic Con Germany“ der

Beschwerdefiihrerin zuzurechnen.

Selbst wenn eine Ubertragung des Unternehmenskennzeichens vorliegend nicht ge-
geben sein sollte oder ware, so sei jedenfalls das Recht am Werktitel ,Comic Con
Germany“ tbertragen worden. Soweit die Bezeichnung ,Comic Con Germany* oder
,German Comic Con*“ titelschutzfahig sei, so stiinden der Beschwerdefihrerin prio-
ritatséltere Anspriuche aus Werktitelschutz zu. Eine Domain sei titelschutzfahig, so-
fern der unter ihr abrufbare Inhalt ebenfalls Werktitelschutz geniel3e. Da die F...

GmbH bereits am 3. April 2015 unter der Domain ,www.comiccon.de” mit Inhalt pra-
sent gewesen sei, stinden ihr insoweit die alteren Rechte bzw. ein Vorbesitzstand
an der Bezeichnung zu. Denn die Beschwerdegegnerin habe erst am 19. Juni 2016
eine Titelschutzanzeige in Bezug auf die Bezeichnung ,German Comic Con“ ge-
schaltet und kdnne sich somit allenfalls erst ab diesem Zeitpunkt auf einen Titel-
schutz berufen. Auf3erdem sei in dem Facebook-Beitrag der Beschwerdefuhrerin
vom 14. Marz 2015 (Erstellungs- bzw. Anlagedatum) bzw. 3. April 2015 (Veroffentli-
chungsdatum), in dem sie ihre Veranstaltung beworben habe, eine wirksame Titel-
schutzanzeige zu sehen, mit der sich die Beschwerdefiihrerin den entsprechenden
prioritatsalteren Zeitrang an der Bezeichnung in Bezug auf ihre Veranstaltung gesi-
chert habe. Eine Titelschutzanzeige kindige offentlich an, dass ein bestimmter Titel
fur ein bestimmtes Werk in Anspruch genommen werde. Facebook sei heutzutage
eines der wichtigsten Marketingmittel, mit dem eine breite Offentlichkeit erreicht
werde. Aufgrund der grol3en Reichweite und des hohen Stellenwerts, den Facebook
als Marketingmittel errungen habe, wirden die gewerblichen Seiten von Facebook
auch regelmafig von Konkurrenten besucht und abonniert. Dies belegten auch die
zahlreichen Kommentare zu dem 0.g. Facebook-Beitrag vom 3. April 2015. Da dem-
nach die Mdglichkeit der Kenntnisnahme durch die Konkurrenz bei einem Facebook-

Eintrag gesichert sei und sich zudem auch das Prioritdtsdatum eindeutig feststellen
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lasse, da das Datum der jeweiligen Veroffentlichung gespeichert und ebenso verof-
fentlicht werde, sei bei einem Facebook-Eintrag von einer wirksamen Titelschutzan-
zeige auszugehen. Dieser Besitzstand sei der Beschwerdegegnerin auch bekannt
gewesen. Anderenfalls hatte sie ihre Veranstaltung, die sie zunachst ,Comic Con
Germany“ genannt habe, nicht umbenannt, nachdem es beim Publikum zu Verwir-
rungen gekommen sei. Mit ihrer Marke versuche die Beschwerdegegnerin den von

der Beschwerdefiihrerin geschaffenen Besitzstand bdswillig zu stéren.

Die Beschwerdefiihrerin bzw. die F... GmbH seien somit friher als die Be-

schwerdegegnerin auf dem Markt mit der Bezeichnung ,,COMIC CON GERMANY*
aufgetreten und - sofern vom Vorliegen von Titel- und / oder Markenschutzrechten
ausgegangen werden konne - lagen diese alteren Rechte bei der Beschwerdeflih-
rerin. Sie habe somit seit dem 3. April 2015 einen schutzwirdigen Besitzstand an
der Bezeichnung ,,Comic Con Germany“ durch die Vorbenutzung unter ihren Inter-
netdomains und durch die Anmeldung der Unionsmarke EM 013 910 054 am
3. April 2015, die am 14. Mai 2016 eingetragen worden seien, gehabt. Mehr als sie
konne ein Messeveranstalter fur eine neue Messe kaum an Besitzstand schaffen,
da die sorgféaltigen Planungen einer derartigen Erstveranstaltung ca. ein Jahr in

Anspruch nahmen.

Dartber hinaus habe die Beschwerdegegnerin die verfahrensgegenstandliche
Marke boswillig angemeldet, um sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskamp-
fes zu nutzen. Sie habe von der fehlenden Schutzfahigkeit gewusst, die geplante
Veranstaltung und &alteren Rechte der Beschwerdefiihrerin gekannt und beabsich-
tigt, deren Besitzstand zu stdren und sie in ihrem Marktauftritt zu behindern. Die
Behinderungsabsicht werde auch durch die Eingaben der Beschwerdegegnerin
beim EUIPO vom 28. September 2015 und 3. Méarz 2016, die Abmahnung der Be-
schwerdefihrerin durch die Beschwerdegegnerin vom 17. Marz 2016 sowie ihre

beim Landgericht Hamburg eingereichte Klage vom 2. Mai 2016 indiziert.

Die Annahme einer Bosglaubigkeit sei auch nicht allein durch den Nachweis des
eigenen Benutzungswillens der Beschwerdegegnerin ausgeschlossen. Die gesam-

ten Umstande, insbesondere der 0.g. Einwendungen gegen die Markenanmeldung,
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der Antragstellung beim DPMA sowie beim HABM / EUIPO, der markenrechtlichen
Schutzunwurdigkeit der Bezeichnung ,German Comic Con® bzw. ,Comic Con Ger-
many“ sowie der eigenen Entscheidung der Beschwerdegegnerin, ab dem
4. Juni 2015 ihre eigene Veranstaltung umzubenennen von ,Comic Con Germany*
in ,German Comic Con“ und dann dennoch gegen die Beschwerdefuhrerin
vorzugehen, belegten, dass es ihr in erster Linie auf die Beeintrachtigung der
wettbewerblichen Entfaltung der Beschwerdefuhrerin angekommen sei und nicht
auf die Forderung der eigenen Wettbewerbssituation, denn dazu héatte sie die
streitgegenstandliche Marke nicht bendtigt, insbesondere da sie sich aufgrund ihrer
Titelschutzanzeige vom 16. Juni 2015 gerade auf Titelschutzrechte bzgl. der

streitgegenstandlichen Bezeichnung ,German Comic Con* berufe.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
abteilung 3.4, vom 13. Oktober 2017 aufzuheben und die Léschung
der Eintragung der Marke DE 30 2015 042 738 anzuordnen.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, um kléaren zu lassen, ob
einer Standardschrift und bzw. oder einer allgemein zuganglichen graphischen Ge-

staltung Unterscheidungskraft zukomme oder daran ein Freihaltebedrfnis bestehe.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Marke sei hinreichend unterscheidungskraftig. Es komme
bei einer Kombinationsmarke nicht auf die Schutzfahigkeit der Markenbestandteile,
sondern auf die Schutzfahigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Der Wortbestand-
teil kbnne zwar beschreibend sein. Allerdings verliehen der Schriftzug und die wei-
teren graphischen Elemente der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft. Die

von der Beschwerdefiihrerin angefuhrten Beispiele fur Logos anderer Veranstalter
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von Comic Conventions belegten, wie unterschiedlich derartige Logos in ihrem Ge-
samteindruck sein konnten und sprachen daher gerade fur die Unterscheidungs-

kraft der angegriffenen Marke.

Der Verweis auf die bei Shutterstock erhéltlichen Vorlagen kénne hieran nichts an-
dern. Denn fUr die Frage der Unterscheidungskraft komme es eben nicht auf die
Unterscheidungskraft der einzelnen, gegebenenfalls auch vorbestehenden Be-
standteile an, sondern auf deren Gesamteindruck. Es sei allein entscheidend, ob
die Marke in ihrer Gesamtheit, was dann auch den Schriftzug einschliel3e, als Her-
kunftshinweis dienen kdnne. Dabei sei zudem nicht zu erkennen, weshalb Wolken
und Blitze fur die Veranstaltung einer Comic-Messe beschreibend sein sollten. Ein
solcher Zusammenhang kénne bei meteorologischen Waren und Dienstleistungen
sicherlich angenommen werden, bei Comic-Messen sei eine bildhafte Bezugnahme
auf Wetterphanomene allerdings eher fernliegend. Auch sei das angegriffene Zei-
chen in der Comic-Branche weder vollig Ublich noch nichtssagend. Bei einer
Google-Bildersuche zu den Begriffen ,Comics Germany“ gehe die angegriffene
Marke auch nicht in einem Meer von Wolken, Blitzen und ,Bangers“-Schriftzeichen
unter. Im Gegenteil springe sie durch ihre Gestaltung eher ins Auge. Ein ganz &hn-
liches Bild ergebe sich bei der Suche nach ,,Comic Messen Deutschland®.

Aus den vorerwdhnten Grinden bestehe auch kein Freihaltebedirfnis. Die Be-
schwerdegegnerin versuche nicht, Wolken, Blitze oder alle erdenklichen Zei-
chenkombinationen unter Verwendung der Schriftart ,Bangers® fur sich zu monopo-

lisieren. Gegenstand sei eine konkrete Zeichennutzung.

Die Markenanmeldung sei auch nicht bésglaubig erfolgt. Weder die Beschwerde-
fUhrerin noch die F... GmbH hatten zum Zeitpunkt der Markenanmeldung ein
Zeichen verwendet, schon gar kein ,gleiches” Zeichen. Die Beschwerdeflhrerin
habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 19. Juni 2015 noch
gar nicht existiert, sondern erst seit ihrer Eintragung in das Handelsregister am
30. Juni 2015. Weder die Beschwerdefuhrerin noch die F... GmbH hatten einen
schutzwirdigen Besitzstand besessen, den die Beschwerdegegnerin hatte stéren

kénnen. Eine leere Internetseite sei mangels Werk weder ein Werktitel noch ein
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sonstiges Unternehmenskennzeichen. Im Ubrigen kénnten allein durch die Regis-
trierung von Domains keine Rechte an Unternehmenskennzeichen oder Werktiteln
entstehen. Es habe auch keine wirksame Titelschutzanzeige der Beschwerdefiihre-
rin mit prioritéatsverlagernder Wirkung vorgelegen, da eine solche nur durch Schal-
tung in speziellen Titelschutzmedien, nicht jedoch durch einen Facebook-Beitrag im
eigenen Profil moglich sei. Dartber hinaus habe die Beschwerdefihrerin im Verlet-
zungsverfahren eingestanden, dass die F... GmbH das Datum ihrer ,Titel-
schutzanzeige" nachtraglich vorverlagert habe. Damit gebe es nachweislich keine
Rechtssicherheit in Bezug auf den Prioritatszeitpunkt solcher ,Titelschutzanzeigen"
auf Facebook. Ferner habe die erste Veranstaltung der Beschwerdegegnerin friher
als die der Beschwerdefuhrerin stattgefunden. Die Markenanmeldungen der Be-
schwerdefiihrerin DE 30 2015 204 483.8 bzw. EM 013 910 054 seien im diesem
Zusammenhang unerheblich, zumal diese aufgrund der Schutzunfahigkeit der Be-
zeichnung ,COMIC CON GERMANY* fur Waren bzw. Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Messen und Veranstaltungen gerade zuriickgewiesen worden seien
und ihr Schutzumfang im Kollisionsfall entsprechend zu begrenzen sei. Zudem
konnten Unternehmenskennzeichen nicht isoliert Ubertragen werden. Insofern
koénne sich die Beschwerdefiihrerin - Rechte der F... GmbH einmal unterstellt -
niemals auf diese berufen. Die bestrittene Ubertragung der Rechte auf die Be-

schwerdefiihrerin a&ndere hieran auch nichts.

Die Beschwerdegegnerin habe mit der verfahrensgegenstandlichen Marke in erster
Linie ihre eigene Wettbewerbssituation verbessern wollen und mit ihren Eingaben
gegen die Markenanmeldungen der F... GmbH lediglich versucht, sich im Vo-

raus gegen eine drohende Inanspruchnahme durch die F... GmbH zur Wehr zu
setzen, nachdem diese bereits sie, ihre Gesellschafter und selbst die Lebensgeféhr-
tin eines Gesellschafters wegen wettbewerbsrechtlicher ,Lappalien® auf Unterlas-
sung und Zahlung in Anspruch genommen hétte. Sie benutze die angegriffene Wort-
/ Bildmarke seit ihrer Eintragung intensiv fir eigene Messen und habe der C...

... GmbH daneben eine entsprechende Markenlizenz erteilt. Sie habe

demnach schon bei Anmeldung der Marke ein berechtigtes und schutzwurdiges In-

teresse gehabt.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2017, das Protokoll der mind-
lichen Verhandlung vom 29. Oktober 2019, die Schriftsétze der Beteiligten und den

Ubrigen Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde der Léschungsantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Den zulassigen Antrag, gerichtet auf Loschung der Eintragung der Marke wegen
deren fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltungsbeduirfnisses sowie
Bdsglaubigkeit, hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4., zu

Recht zurtickgewiesen.

A.

Die Eintragung der angegriffenen Marke war nach 8§ 50 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1
MarkenG (a.F.) auf Antrag nicht zu l6schen, da sie nicht entgegen 88 3, 7 oder 8
Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 (a.F.) MarkenG eingetragen worden ist; ein Eintra-
gungshindernis bestand weder zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung (vgl. BGH, Be-
schluss vom 18. April 2013 - | ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten
werden Fakten; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - 1 ZB 59/12, GRUR 2014,
565 Rn. 10 - smartbook) noch - soweit die Schutzhindernisse der 88 3, 7, 8 Abs. 2
Nr. 1 bis 9 MarkenG (a.F.) betroffen sind - im Zeitpunkt der Entscheidung tber den
Ldschungsantrag. Dabei war der vor dem 14. Januar 2019 gestellte Léschungsan-
trag im Hinblick auf 8 158 Abs. 8 MarkenG in der bis dahin geltenden Fassung des
8 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 (a.F.) MarkenG zu

behandeln.
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1.
Der angegriffenen Marke fehlte zum Anmeldezeitpunkt nicht jegliche Unterschei-

dungskraft.

a)
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kdnnen Zeichen nicht als Marken eingetragen wer-

den, wenn ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft nach dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende
(konkrete) Eignung, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-
398/08, GRUR 2010, 228, Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH,
Beschluss vom 5. Oktober 2017 - | ZB 97/16, GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi-Lang-
strumpf-Marke; jeweils m.w.N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin,
die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten (st. Rspr. u.a. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, GRUR
2010, 228 Rn. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH, Beschluss vom 22. November
2012 -1ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido).

Keine Unterscheidungskraft besitzen ausgehend hiervon insbesondere Zeichen, die
einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der fur die in Frage stehenden Wa-
ren bzw. Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst
wird (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - | ZB 56/09, GRUR 2012, 270
Rn. 12 - Link economy m.w.N.). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es
keinen tatsachlichen Anhaltspunkt, dass die angesprochenen Kreise sie als Unter-
scheidungsmittel verstehen. Auch Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die
die Ware bzw. Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterschei-
dungskraft, wenn die Angabe einen engen beschreibenden Bezug zu den angemel-
deten Waren bzw. Dienstleistungen herstellt und deshalb die Annahme gerechtfer-

tigt ist, dass die Angesprochenen den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen



-20 -

ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und in der Bezeichnung kein Unter-
scheidungsmittel fur die Herkunft der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen
sehen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 9. November 2016 - | ZB 43/15, GRUR 2017,
186 Rn. 32 - Stadtwerke Bremen; BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 —
| ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; jeweils m.w.N.). Ferner
kommt die Eignung, Waren bzw. Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu
unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebrauchlichen Waortern oder
Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom
Publikum - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH,
Beschluss vom 10. Juli 2014 - | ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune

Drops m.w.N.).

Maf3geblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - | ZB 71/12, GRUR 2013, 1143
Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und andererseits die Auffassung des beteiligten inlandischen Pub-
likums, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und / oder des normal informier-
ten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH, Urteil vom
9. Marz 2006 - C-421/04, GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-329/02 P, GRUR, 2004, 943 Rn. 24 —
SAT 2; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - | ZR 71/12, WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill

meister).

Well die Angesprochenen eine Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentritt,
ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, kann allerdings ein Be-
deutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die An-
nahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. u.a. BGH, Beschluss
vom 21. Dezember 2011 - | ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy

m.w.N.).
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Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
grundet, ist ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Gberwinden (BGH, Be-
schluss vom 15. Januar 2009 - | ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREET-BALL).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen sind keine strengeren
Malstabe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom
12. Juli 2012 - C-311/11, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 - Smart/HABM [WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH a.a.O. Rn. 14 - Gute Laune Drops;
BGH a.a.0. Rn. 14 - smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prufen, ob die
Wortfolge einen ausschlie3lich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr Gber
diesen hinaus eine wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fur die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. u.a. BGH, Beschluss
vom 22. Januar 2009 - | ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World).

Nichts anderes gilt fir ein als Marke angemeldetes Wort- / Bildzeichen. So vermoé-
gen einfachste bzw. elementare geometrische Formen oder sonstige einfache gra-
phische Gestaltungselemente, die - wie dem allgemeinen Publikum aus Erfahrung
bekannt ist - in der Werbung, aber auch auf Warenverpackungen oder sogar Ge-
schaftsbriefen tblicherweise in blof3 ornamentaler, schmiickender Form verwendet
werden, fur sich genommen die Schutzfahigkeit nicht zu begrinden (vgl. u.a. BGH,
Beschluss vom 19. Februar 2014 - | ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 - HOT
m.w.N.; Schumacher in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 19. Ed.,
01.10.2019, MarkenG 8 8 Rn. 371, 375 und 403 m.w.N.). Ist das Wortelement als
solches nicht unterscheidungskraftig, so kdnnen bildliche oder graphische Ausge-
staltungen des Gesamtzeichens bzw. weitere separate Bildelemente die Schutzun-
fahigkeit allerdings dann tberwinden, wenn die bildliche Ausgestaltung aufgrund ih-
rer charakteristischen Merkmale zu einem Gesamteindruck der kombinierten Wort-
/ Bildmarke fuhrt, in dem die angesprochenen Kreise einen Herkunftshinweis erbli-
cken (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 15. September 2005 - C-37/03 P, GRUR 2006, 229
- BiolD; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - | ZB 24/05, GRUR 2008, 710
Rn. 20 - VISAGE, jeweils m.w.N.).
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b)
Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG wird die angegriffene Marke gerecht.

Offen bleiben kann hierbei, ob dem Wortbestandteil ,GERMAN COMIC CON* der
angegriffenen Marke fir einen Grof3teil der eingetragenen Waren und Dienstleistun-
gen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen kénnte - woflr allerdings durch-
aus einiges spricht. Jedenfalls aber verfiigt die angegriffene Marke in ihrer insoweit
malf3geblichen Gesamtheit aufgrund ihrer graphischen Gestaltung Uber hinrei-

chende Unterscheidungskraft fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Die angegriffene Marke ist sprachregelgerecht gebildet aus den zum englischen
Grundwortschatz gehodrenden Woértern ,GERMAN“ (mit der Ubersetzung
,Deutsch®), ,COMIC* (auch im Deutschen gebrauchlich) und ,CON* als gelaufige
Abkiirzung fiir ,convention“ (von lateinisch ,convenire“ mit der Ubersetzung ,zusam-
menkommen*“ fUr eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Inte-
ressen (zum Beispiel Jongleure, Animefans, Rollenspieler, Fantasyfreunde
und -spieler) treffen, um andere Gleichgesinnte kennenzulernen, sich mit ihnen tber
ihr Hobby auszutauschen und teilweise diesem auch nachzugehen). Das von den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochene allgemeine Publikum
und Handler im Bereich der beanspruchten Druckereierzeugnisse, Leder und
Bekleidung sowie der Veranstaltungsdienstleistungen durften die Wortfolge als
Hinweis auf (irgend)eine Messe/Zusammenkunft zum Thema ,Comics® in
Deutschland verstehen. Die Wortfolge wird damit im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen, die typischerweise im Rahmen von Comic Convention angeboten
bzw. erbracht werden kdnnen, als rein inhalts- bzw. themenbezogene Angabe

aufgefasst.
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Auch bei unterstellter fehlender Unterscheidungskraft der Wortbestandteile des
Wort- / Bildzeichens entsteht durch die besondere graphische und bildliche Ausge-
staltung der angegriffenen Marke ein eigensténdiger betrieblicher Herkunftshinweis,
da die Ausgestaltung eine den schutzunfahigen Charakter der Gbrigen Markenteile
aufhebende, kennzeichnungskraftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke
bewirkt.

Anders etwa als sog. Piktogramme, die sich in der Darstellung der Ware oder Wa-
renverpackung als solcher erschopfen und insoweit lediglich deren aufl3ere Merk-
male beschreiben, weist das in Rede stehende Zeichen keine Darstellung von Merk-
malen auf, die fur die Ware oder Dienstleistung typisch oder lediglich von dekorati-
ver Art sind. Vielmehr hat es dariiber hinausgehende charakteristische Merkmale,
in denen das Publikum einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, so dass
die Unterscheidungskraft nicht verneint werden kann (BGH, Beschluss vom 26. Ok-
tober 2000 - | ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f - Zahnpastastrang; Beschluss vom
16. November 2000 - | ZB 36/98, GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche;
Beschluss vom 3. Juli 2003 - | ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf;
Beschluss vom 29. April 2004 - | ZB 6/02, GRUR 2004, 683, 684 - Farbige
Arzneimittelkapsel; Beschluss vom 12. August 2004 - | ZB 1/04, GRUR 2005, 257,
258 - BUrogebaude).

Um in dieser Weise schutzbegrindend wirken zu kénnen, missen die betreffenden
Bildbestandteile ein hinreichendes Gewicht innerhalb des Gesamtzeichens aufwei-
sen, da sie andernfalls nicht zu einer Wahrnehmung des Kombinationszeichens
durch die Angesprochenen als Unterscheidungszeichen fuhren. An den erforderli-
chen ,Uberschuss“ sind im Rahmen der Priifung des Gesamtzeichens umso stren-
gere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der schutzunfahige, beschreibende
Charakter des Wortbestandteils selbst hervortritt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom
2. April 2009 - | ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 17 - Kinder lll). Einer Wort- / Bild-
marke, die nicht-unterscheidungskraftige bzw. beschreibende Wortelemente ent-

halt, kommt demnach als Gesamtheit nur dann Unterscheidungskraft zu, wenn die
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graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen das Publi-
kum einen Herkunftshinweis sieht (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 21. Juni 1990 —
| ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - New Man

Weist das betreffende Zeichen nicht nur einfache graphische bzw. gewohnliche Ele-
mente mit bloR dekorativer oder warenbeschreibender Wirkung, sondern charakte-
ristische Merkmale auf, in denen das Publikum einen Hinweis auf die betriebliche
Herkunft sieht, so ist die Unterscheidungskraft zu bejahen. In diesem Zusammen-
hang kommt nicht nur der Art des Bildbestandteils als solcher Bedeutung zu, son-
dern auch Groél3e, Stellung und Gewicht innerhalb des Kombinationszeichens. Die
graphischen Elemente missen also innerhalb des Gesamterscheinungsbildes im
Verhaltnis zu dem Wortbestandteil in einem ausreichenden Mal3e hervortreten, so
dass das Publikum ihnen tatsachlich auch eine herkunftshinweisende Bedeutung
beimisst. Eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortelemente wird daher in aller
Regel weder durch einfache graphische Gestaltungen, einfache Symbole ohne
pragnante graphische Ausgestaltung oder Ubliche Verzierungen des Schriftbilds
(BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - | ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 - HOT,;
BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - | ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 — antiKALK)
noch durch Einsatz werbetblicher Schrifttypen (BGH, Beschluss vom
21. Februar 2008 - | ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 20 - VISAGE; BPatG,
Beschluss vom 21. Dezember 2016 - 26 W (pat) 57/16, BeckRS 2016,
111395 - Wacholder; BPatG, Beschluss vom 10. September 2009 -
26 W (pat) 72/07, GRUR-RR 2009, 426 - Yoghurt-Gums; BPatG, Beschluss vom
26. Februar 2003 - 29 W (pat) 129/01, BeckRS 2009, 2056 - art) aufgewogen. Zu
fordern ist vielmehr ein pragnantes, charakteristisches und eigenartiges Schriftbild
bzw. charakteristische separate Bildelemente, welche sich aus der Masse Ublicher
werbemaldiger Gestaltungen abheben und insoweit tatséchlich die Eignung, die
betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu
kennzeichnen, mit sich bringen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Juni 1990 -
I ZB 11/89, GRUR 1991, 136 - NEW MAN). Hierzu koénnen die vorgenannten
Gestaltungsmerkmale selbstverstandlich innerhalb der Gesamtwirkung der Marke
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thren Teil beitragen, auch wenn sie fur sich genommen noch nicht
schutzbegrindend wirken wirden. Fuhren sie in ihrer Kombination mit weiteren
Elementen zu einem hinreichend charakteristischen Gesamtbild der Marke, so ist
die Unterscheidungskraft zu bejahen. Je starker der in Rede stehende
Bildbestandteil aufgrund seiner relativen Grol3e bzw. seiner Anordnung in dem Ge-
samterscheinungsbild des Kombinationszeichens hervortritt, desto eher wird ihn der
Betrachter als einen eigenstandigen Herkunftshinweis denn als unselbsténdige de-
korative Ergdnzung des schutzunfahigen Wortbestandteils wahrnehmen
(Schumacher in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard / Albrecht, 19. Ed., 01.10.2019,
MarkenG 8§ 8 Rn. 385 m.w.N.).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin beschrankt sich die graphische
Ausgestaltung der angegriffenen Wort- / Bildmarke nicht lediglich auf einfache Ver-
zierungen oder die Verwendung einfacher geometrischer Figuren oder werbeibli-
cher Schriftform. In Bezug auf die Bildelemente in Gestalt der Wolke und der zahl-
reichen, mehrfach gezackten Blitze kann bereits nicht von einfachen geometrischen
Figuren wie Punkten, Linien, Kreisen, Vektoren oder Rechtecken gesprochen wer-
den. Es mag zwar zutreffen, dass Abbildungen von Wolken und Blitzen in der Wer-
bung zur Hervorhebung bzw. Umrahmung haufig anzutreffen sind, insbesondere
auch im Zusammenhang mit Comics und darauf bezogenen Waren und Dienst-
leistungen. Auch mag die gewdahlte Schriftart in dieser Branche haufig genutzt wer-
den und ggf. auch das Hintergrundbild in einem Graphikprogramm herstellbar bzw.
abrufbar sein. Dennoch entsteht vorliegend aufgrund der Komplexitat und der kon-
kreten Anordnung und Ausgestaltung aller Wort- und Bildbestandteile ein pragnan-
ter, charakteristischer und eigenartiger Gesamteindruck, der bewirkt, dass das Pub-
likum in dem Gesamtzeichen dennoch einen eigenstandigen betrieblichen Her-

kunftshinweis sieht.

Zunachst ist erneut zu betonen, dass bei der Beurteilung der Marke die Wahrneh-
mung des gesamten von der Marke angesprochenen Publikums malf3geblich ist. Die

hier beanspruchten Waren im Bereich der Druckereierzeugnisse (u.a. Zeitschriften,
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Zeitungen, Mitteilungsblatter; [Comic-]Hefte und Bucher, Handblcher und ge-
druckte Bedienungsanleitungen), Leder und Lederimitationen sowie Bekleidung und
den Dienstleistungen im Veranstaltungsbereich (u.a. Organisation und Veranstal-
tung von Ausstellungen und Messen fur wirtschaftliche und Werbezwecke sowie
Veranstaltung von Ausstellungen fur kulturelle oder Unterrichtszwecke, von sportli-
chen Wettkampfen und von Konzerten, Konferenzen und Symposien sowie Durch-
fuhrung von Live-Veranstaltungen) richten sich an die Durchschnittsverbraucher so-
wie die Handler in den genannten Bereichen. Damit ist auf die Wahrnehmung der
angegriffenen Marke bei der gesamten Bevolkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land abzustellen

Im Gesamtbereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt es sich
bei der hier zu beurteilenden dreidimensional wirkenden Graphik aus Wolken und
Blitzen mit schrag dariiber gelegter Schrift um eine ungewdhnliche und damit be-
sondere Gestaltung. Insoweit kommt es entgegen der Ansicht der Beschwerdefiih-
rerin nicht darauf an, ob einzelne graphische Elemente oder auch das gewahlte
Gesamtbild ggf. tber ein Angebot auf einer Internetplattform leicht zugénglich sein
kénnten. Denn bei der Beurteilung ist auf die Gesamtansicht der Bildelemente nebst
der abgebildeten Wortfolge abzustellen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise an-
hand der Einzelelemente ist unzul&ssig (vgl. EUGH, Urteil vom 15. September 2005
- C-37/03 P, GRUR 2006, 229 Rn. 29 - BiolD; EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 —
C-304/06 P, GRUR 2008, 608 Rn. 41 - Eurohypo).

Vielmehr erscheint das Zeichen als in sich geschlossene Besonderheit. Aus den
Wolken mit Blitzen und fast horbarem Knall treten explosionsartig die Woarter ,Ger-
man Comic Con“ hervor. Die Bildelemente vermitteln gemeinsam mit der Schrift
eine gewisse Dynamik und weisen damit zugleich auf ein helles und krachendes
Ereignis hin. Dabei besitzt das angegriffene Zeichen im Gesamtbereich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 18, 25, 35 und 41 gerade
durch die Verwendung der Wolken und Blitze in dreidimensionaler Optik mit der

schrég daruber liegenden Schrift auch einen eigentiimlichen Charakter. Sowohl im
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Bereich der Druckereierzeugnisse als auch der beanspruchten Werbe- und Veran-
staltungsdienstleistungen tUberwiegen eher geradlinige und eher schlichte Aufma-
chungen. Hier stehen in aller Regel die jeweiligen Titel von z.B. Magazinen, Zeit-
schriften, Zeitungen, Ausstellungen, Messen, sportlichen und kulturellen Veranstal-
tungen sowie Konzerten im Vordergrund. Der Hinweis auf den Hersteller bzw.
Dienstleister soll dabei nicht die Information Gber das Produkt tiberlagern. Dement-
sprechendes gilt auch fur [Comic-]Hefte und Blicher oder Bekleidung. Auch wenn
in Comics Wolken und Blitze in dreidimensionaler Optik Ublich sein mégen und auch
fur Bekleidung entfernt einen beschreibenden Anklang haben bzw. als dekorativer
Aufdruck nutzbar sein kdnnten, bleibt die Gesamtgestaltung als Zeichen dennoch
undblich, phantasievoll und einpragsam. Selbst wenn es tblich sein sollte, in diesen
Bereichen Produkte aufwéandiger zu gestalten, wirkt die gewéhlte Gesamtdarstel-
lung durch die Verbindung der auffalligen Wolken mit Blitzen und den explosionsar-
tig erscheinenden Wértern ,German Comic Con“ besonders eigenttiimlich und cha-
rakteristisch. Die Bildelemente vermitteln eine gewisse Dynamik, riicken den Schrift-
zug in den Mittelpunkt (des explosionsartigen Ereignisses) und weisen damit zu-
gleich auf das zu Lesende hin. Die gewahlte Gestaltung ist kein beliebiges Co-
micbild, sondern in der Verbindung aller Elemente auf3ergewthnlich mit grof3em

Wiedererkennungseffekt.

Unter diesen Umstanden kann der angegriffenen Marke das erforderliche Mindest-

mald an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2.
Die angegriffene Marke ist in ihrer besonderen Aufmachung dann auch nicht frei-
haltungsbedurftig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschlief3lich
aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sons-

tiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen, unabhangig davon,
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ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. BGH, Be-
schluss vom 6. November 2013 - 1 ZB 59/12, GRUR 2014, 565 Rn. 28 - smart-book,

m.w.N.).

Da die angegriffene Marke, wie oben eingehend ausgefuhrt, in ihrer Gesamtheit,
d.h. einschliellich aller Wort- und Bildbestandteile sowie deren konkreter Gestal-
tung und Anordnung nicht ausschlie3lich aus beschreibenden Angaben besteht,
sondern vielmehr eigentiimlich und ungewo6hnlich wirkt, unterféllt ihre Eintragung
auch nicht dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

3.
Auch eine Ldschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen bésglaubiger
Anmeldung ist nicht begrindet.

a)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, wenn sie bosglaubig angemeldet
worden sind; dies ist wegen des vor dem 14. Januar 2019 gestellten Léschungsan-
trages im Hinblick auf 8 158 Abs. 8 MarkenG in der bis dahin geltenden Fassung
des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 10 (a.F.) MarkenG zu beurteilen.

Eine exakte Definition des Begriffs ,Bdsglaubigkeit” ist letztlich nicht méglich. Mal}-
geblich sind die Ziele und Motive des Anmelders, wie sie auf Grund aller bekannten
Indizien feststellbar sind. Es gibt daher keine abschlie3ende Liste aller Kriterien, die
fur eine Bosglaubigkeit sprechen kdnnen. Fiur die Beurteilung der Bdsglaubigkeit
kommt es grundsatzlich auch nicht darauf an, ob die angefochtene Marke eintra-
gungsfahig ist (Albrecht in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 19. Ed.,
01.10.2019, § 8 Rn. 842).

Die Rechtsprechung hat zwar - nicht abschliel3ende - Fallgruppen der bésglaubigen
Anmeldung entwickelt: Sperrmarken, Defensivmarken, Wiederholungsanmeldun-

gen, Spekulations- und Hinterhaltsmarken, Marken mit dem Ziel, fremden Besitz-
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stand zu storen oder ausschliel3lich andere zu behindern, sowie Markenerschlei-
chung, die allerdings das Tatbestandsmerkmal Bdsglaubigkeit nicht vollumfanglich
erfassen und die Gefahr allzu schematischen Vorgehens bergen (Albrecht in
BeckOK MarkenR/Albrecht MarkenG, 19. Ed., 01.10.2019, 8§ 8 Rn. 869). Vorrangig
ist, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt
(BGH, Urteil vom 10. August 2000 - | ZR 283/97, GRUR 2000, 1032 - Equi 2000;
BPatG, Beschluss vom 16. November 1999 - 27 W (pat) 94/99, GRUR 2000, 809 -
SSZ).

Damit eine Absicht als bosglaubig gelten kann, muss sie nicht das alleinige Motiv
der Anmeldung sein, sondern nur ein wesentliches (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008
- 1 ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 23 - Eros). Bdsglaubigkeit eines Anmelders i.
S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (bzw. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F.) liegt u.a.
vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig - im Sinne wettbe-
werbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 —
| ZR 190/05, GRUR 2004, 510, 511 - S. 100).

Allerdings handelt ein Anmelder nicht schon deshalb unlauter, weil er weil3, dass
ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ahnliches) Zeichen fir dieselben Wa-
ren und Dienstleistungen benutzt, ohne hierfur einen formalen Kennzeichenschutz
erworben zu haben (BPatG, Beschluss vom 23. Februar 2017 - 25 W (pat) 92/14,
BeckRS 2017, 110663 - Toxic twins; EuGH, Urteil vom 14. Februar 2012 - T-33/11,
GRUR Int 2012, 647 — BIGAB). Es mussen vielmehr besondere Umstéande hinzu-

treten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Solche besonderen Umstande kénnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in
Kenntnis eines schutzwirdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichen-
den sachlichen Grund fir gleiche oder ahnliche Waren und Dienstleistungen die
gleiche (oder eine zum Verwechseln ahnliche) Bezeichnung in der Absicht anmel-
det, fir den Vorbenutzers den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Unter der
Fallgruppe der Spekulationsmarke, auch Hinterhaltsmarken genannt, ist eine Bos-
glaubigkeit u.a. dann anzunehmen, wenn die Anmeldung ohne eigenen Benut-

zungswillen und nur zum Zweck der Behinderung Dritter erfolgt (BPatG, Beschluss
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vom 17. Januar 2013 - 25 W (pat) 25/11, BeckRS 2013, 05490; OLG Dusseldorf,
Urteil vom 8. Juni 2010 - 1-20 U 199/09, GRUR-Prax 2010, 553 - Hawk).

Ein schutzwirdiger Besitzstand kann aus Marktpradsenz und Bekanntheit resultie-
ren, aber auch Unternehmenskennzeichen kénnen einen schutzwirdigen Besitz-
stand begrinden (BPatG, Beschluss vom 21. August 2017 - 27 W (pat) 8/15,
BeckRS 2017, 139576 - DPV) oder Logos (BGH, Beschluss vom 17. August 2011 -
| ZB 75/10, BeckRS 2011, 25607 - Krystallpalast; BPatG, Beschluss vom
21. August 2017 - 27 W (pat) 8/15, BeckRS 2017, 139576 - DPV). Zudem mussen
auch die Schutzwirdigkeit des Besitzstands sowie deren Grad ersichtlich sein.
Dafur sind Umfang und Dauer einer bisherigen Verwendung, die Marktposition
(BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 - | ZR 190/05, GRUR 2004, 510 - S 100), die
Bedeutung der Marke fur den konkreten geschaftlichen Betrieb, der Aufwand zur
Schaffung des Besitzstandes, Vertriebsaktivitaten (BPatG, Beschluss vom 19. Juli
2011 - 27 W (pat) 164/10, BeckRS 2012, 02969 - Limes Logistik; Beschluss vom
30. April 2009 - 30 W (pat) 144/06, BeckRS 2009, 24552 — Wellness-Mobil-Domin),
die Geschichte des Zeichens sowie die unternehmerische Logik, in die sich die
Anmeldung einfiigt, zu bertcksichtigen (EuG, Urteil vom 14. Februar 2012 - T-
33/11, GRUR Int 2012, 647 Rn. 20 - BIGAB).

Besondere Umstande kénnen auch unabhangig vom Bestehen eines Besitzstandes
darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft
Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperr-
wirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr.; vgl.
BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 - | ZR 190/05, GRUR 2008, 917 [Nr. 20] - EROS;
BGH, Versdumnisurteil vom 10. Januar 2008 - | ZR 38/05, GRUR 2008, 621, 623
[Nr. 21] - AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 - | ZR 190/05, GRUR 2004, 510,
511 - S. 100; Urteil vom 10. August 2000 - | ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 -
EQUI 2000; Urteil vom 19. Februar 1998 - | ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 -
Makalu). Ein solcher zweckfremder Einsatz liegt insbesondere dann vor, wenn das

Verhalten des Anmelders in erster Linie auf die Beeintrachtigung der wettbewerbli-
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chen Entfaltung anderer (Wettbewerber) gerichtet ist, also eine Behinderungsab-
sicht besteht (BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2017 - 30 W (pat) 8/14, BeckRS
2017, 113862 - Expodome m.w.N.).

An die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind dabei keine zu hohen Anforde-
rungen zu stellen. So kdnnen auch aus dem sonstigen Verhalten des Markenan-
melders Rickschliisse auf seine urspringlichen Absichten gezogen werden. Je
leichter allerdings der Anmelder die Marke sinnvoll fir seine eigenen Geschafte ver-
wenden kann, desto weniger kommt eine Behinderungsabsicht in Betracht (s.a.
BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2008 - 28 W (pat) 219/07, BeckRS 2009,
3472 - deluxe; Beschluss vom 31. Marz 2008 - 30 W (pat) 89/04 10995, BeckRS
2008, 10995 - Martin’s BO-Disco; BGH, Urteil vom 27. Oktober 1983 - | ZR 146/81,
GRUR 1984, 210 - Arostar).

b)
Priméares Ziel der Anmeldung der gegenstandlichen Marke war nach Uberzeugung

des Senats die eigene wettbewerbliche Entfaltung der Beschwerdegegnerin.

(1)
Eine bdsglaubige Anmeldung kommt nicht unter dem Gesichtspunkt der béswilligen

Stoérung eines fremden Besitzstandes in Betracht.

Es kann bereits nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeflhrerin zum Zeit-
punkt der Anmeldung der angegriffenen Marke Uber einen schutzwirdigen, ausrei-
chenden Besitzstand an der Bezeichnung ,Comic Con Germany“ - die ohnehin von
den Wortbestandteilen ,German Comic Con“ der angegriffenen Marke abweicht -

aufgrund der von ihr insoweit geltend gemachten Kennzeichenrechte verfugte.

Denn ein schutzwirdiger Besitzstand setzt voraus, dass der Vorbenutzer das be-
treffende Zeichen tatsachlich flr seine geschaftliche Betéatigung im Zusammenhang

mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke benutzt und
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das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit bei den angesprochenen Krei-
sen erlangt hat (BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2017 - 28 W (pat) 39/16, BeckRS
2017, 112830 - Frassfood). Dass die Bezeichnung als Wortfolge mdglicherweise fur
bestimmte Dienstleistungen oder Waren von Haus aus dem Markenschutz nicht zu-
ganglich ist, steht dem Entstehen eines schutzwurdigen Besitzstandes allerdings
nicht entgegen (s.a. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - | ZR 29/02, GRUR 2005,
581, 582 - The Colour of Elégance). Der Schutz entsteht allerdings erst durch die
Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschéftlichen Handel zur Kennzeich-
nung des Geschéftsbetriebs (BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - | ZR 135/06,
GRUR 2009, 685 Rn. 17 - ahd.de m.w.N.; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 —
| ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castel/VIN CASTEL). Die
Beschwerdefuihrerin wurde erst (genau) an dem Tag gegrindet, an dem die
Beschwerdegegnerin die Eintragung der angegriffenen Marke beantragt hat, und
erst elf Tage spater ins Handelsregister eingetragen. Damit kann die
Beschwerdefiihrerin das Zeichen vor Anmeldung der angegriffenen Marke noch
nicht zur Kennzeichnung ihres Geschaftsbetriebs benutzt haben. Zutreffend weist
die Beschwerdefiihrerin indes darauf hin, dass auch eine Vorgesellschaft vor
Eintragung ins Handelsregister Rechte geltend machen kann. Das setzt jedoch
voraus, dass jedenfalls bereits eine Gesellschaft gegrindet und geschatftlich tatig
geworden ist. Der Vertrag zur Griindung der Beschwerdefiihrerin stammt hingegen
von demselben Tag, an dem die Beschwerdegegnerin die Eintragung der
angegriffenen Marke beantragt hat.

Auch fur die F... GmbH bestanden zu keinem Zeitpunkt Rechte an einem Un-
ternehmenskennzeichen bzw. Firmenschlagwort ,Comic Con Germany“, die sie auf
die Beschwerdefuhrerin Ubertragen haben konnte. Die Beschwerdefuhrerin hat
schon nicht ausreichend dargelegt, dass die F... GmbH die Bezeichnung ,,Co-

mic Con Germany*“ zur Kennzeichnung ihres Geschéaftsbetriebes benutzt hatte. Viel-
mehr deuten die eingereichten Unterlagen darauf hin, dass die F... GmbH stets
ihren eigenen Firmennamen zur Kennzeichnung ihres Geschaftsbetriebs verwen-

dete.



-33-

Zudem verfugten weder die Beschwerdefihrerin noch die F... GmbH zum Zeit-

punkt der Anmeldung der angegriffenen Marke Uber Rechte an der Bezeichnung
,Comic Con Germany“. Die erste von der Beschwerdefuhrerin veranstaltete ,Comic
Con Germany“ fand mehr als ein Jahr nach Anmeldung der angegriffenen Marke
statt. Planungs- und Vorbereitungsmal3nahmen reichen zur Schutzentstehung nicht
aus. Ob eine wirksame Titelschutzanzeige, mit der u.U. ein friherer Zeitrang hatte
gesichert werden kénnen, vorgelegen haben kénnte, bedarf keiner nédheren Erorte-
rung. Der Facebook-Beitrag vom 14. Marz 2015 durfte den diesbezlglichen Anfor-
derungen nicht gentigen. Selbst wenn die Beschwerdefuhrerin ein Kennzeichen-
recht an einer Wortfolge ,Comic Con Germany“ und damit einen Besitzstand daran
begriindet hatte, ist jedenfalls keine insoweit erforderliche hinreichende Bekanntheit
dieses Besitzstandes erkennbar. Voraussetzungen hierfur sind insbesondere eine
hinreichende Marktprasenz und daraus folgende Bekanntheit. Bereits den Ausfiih-
rungen der Beschwerdefuhrerin lassen sich diesbeztglich keine hinreichenden An-

haltspunkte entnehmen.

2)

Letztlich kann dies jedoch dahin gestellt bleiben, denn der Senat vermag nicht fest-
zustellen, dass die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke in der Absicht an-
gemeldet hat, um fremden Besitzstand zu stéren oder ausschliel3lich andere zu be-

hindern bzw. sie zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen.

Dies ist der Fall, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Wrdi-
gung aller Umstdnde des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeintrachtigung der
wettbewerblichen Entfaltung eines Dritten und nicht auf die Forderung des eigenen
Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - 1 ZR 29/02, GRUR
2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; BGH, Versaumnisurteil vom
10. Januar 2008 - | ZR 38/05; GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BGH, Urteil
vom 26. Juni 2008 - | ZR 190/05; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS).
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Der Senat vermag nicht festzustellen und es fehlen insoweit hinreichende Anhalts-
punkte, dass das Verhalten der Beschwerdegegnerin in erster Linie auf die Beein-
trachtigung der wettbewerblichen Entfaltung (auch) der Beschwerdefihrerin gerich-
tet war, so dass eine Behinderungsabsicht bestand. Vielmehr legen die Gesamtum-
stande nahe, dass die angegriffene Marke der Beschwerdegegnerin im Wesentli-
chen der Entwicklung, dem Ausbau und der Vermarktung ihrer eigenen Veranstal-
tungen dient. Dabei ist auch zu beachten, dass eine markenrechtlich zu missbilli-
gende Behinderungsabsicht sich nicht schon aus Angriffen aus der Marke nach de-
ren Eintragung ergibt, da sie zur Wahrnehmung der Rechtsposition gehéren (EuG,
Urteil vom 14. Februar 2012 - T-33/11; GRUR Int 2012, 647 Rn. 33 - BIGAB).

Die Beschwerdegegnerin hat zur Uberzeugung des Senats die angegriffene Marke
in erster Linie angemeldet, um damit ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen durch
die erfolgreiche Organisation und Veranstaltung der von ihr geplanten Comic Con-
ventions zu fordern. Sie hatte von vornherein einen Benutzungswillen, da sie zum
Zeitpunkt der Anmeldung unstreitig bereits ihre erste Comic Convention vorbereitet
hat. Diese fand ein halbes Jahr vor der Konkurrenzveranstaltung der Beschwerde-
fuhrerin statt. Inzwischen hat die Beschwerdegegnerin mehrere Comic Conventions

veranstaltet, fir die sie die angegriffene Marke benutzt hat.

Bei Beurteilung des Gesamtgeschehens und einer objektiven Wirdigung aller Um-
stande vermag der Senat eine Bosglaubigkeit der Beschwerdegegnerin bzw. ihrer

Vertreter bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht festzustellen.

Nach alldem hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4., den
Ldschungsantrag zu Recht zuriickgewiesen; die dagegen gerichtete Beschwerde

war zurickzuweisen.

B.
Zur Kostenauferlegung bestand kein Anlass, vgl. 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Da-
mit bleibt es bei der gesetzlichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
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C.

Grinde fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (8 83 Abs. 2 MarkenG) liegen
nicht vor, weil keine Fragen von grundséatzlicher Bedeutung einer hdchstrichterli-
chen Klarung bedurfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entschei-
dungen anderer Gerichte abweicht.

Insbesondere liegt den in Bezug genommenen Entscheidungen kein anderer recht-
licher Mal3stab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zu-
grunde. Die von der Beschwerdefihrerin formulierte allgemeine Rechtsfrage, ob ei-
ner Standard-Schrift und / oder einer allgemein zuganglichen graphischen Gestal-
tung Unterscheidungskraft zukomme oder daran ein Freihaltebedtrfnis bestehe, er-
fordert nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Die dementsprechende Anre-

gung der Beschwerdefuhrerin kann daher hier nicht aufgegriffen werden.

Die grundsatzlichen Rechtsfragen betreffend Einzelelemente bzw. die genannten
Einzelfragen sind, wozu oben schon ausfuhrlich Stellung genommen wurde, bereits
durch die (obersten) Gerichte beantwortet, und die Beschwerdefiihrerin nimmt auf
deren Entscheidungen im Verfahren auch Bezug (u.a. EuGH, Urteil vom
13. Januar 2011 - C-92/10 P, GRUR-RR 2011, 124 - BEST BUY; BGH, Beschluss
vom 17. Oktober 2013 - 1 ZB 11/13, GRUR 2014, 376 - grill meister; Beschluss vom
2. April 2009 - | ZB 94/06, GRUR 2009, 954 - Kinder 1ll; BGH, Beschluss vom
21. Februar 2008 - | ZB 24/05, GRUR 2008, 710 - VISAGE; BGH, Beschluss vom
28. Juni 2001 - | ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH, Beschluss vom
21. Juni 1990 - | ZB 11/89, GRUR 1991, 136 - NEW MAN; BPatG, Beschliisse
jeweils vom 20. September 2013 - 28 W (pat) 604/11, BeckRS 2013, 21066 - Cafe,
28 W (pat) 605/11, BeckRS 2013, 21067 - Cool und 28 W (pat) 606/11, BeckRS
2013, 21068 - Snac). Eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortelemente wird in
aller Regel weder durch einfache graphische Gestaltungen, einfache Symbole ohne
pragnante graphische Ausgestaltung oder Ubliche Verzierungen des Schriftbilds
(BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - 1 ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 - HOT;
BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - | ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 — antiKALK)
noch durch Einsatz werbelblicher Schrifttypen (BGH, Beschluss vom
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21. Februar 2008 - | ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 20 - VISAGE; BPatG,
Beschluss vom 21. Dezember 2016 - 26 W (pat) 57/16, BeckRS 2016, 111395 -
Wacholder; BPatG, Beschluss vom 10. September 2009 - 26 W (pat) 72/07, GRUR-
RR 2009, 426 - Yoghurt-Gums; BPatG, Beschluss vom 26. Februar 2003 —
29 W (pat) 129/01, BeckRS 2009, 2056 - art) aufgewogen.

Im vorliegenden Fall ist allerdings auch nicht die abstrakte Rechtsfrage zu behan-
deln oder zu beantworten, ob einer Standard-Schrift und / oder einer allgemein zu-
ganglichen graphischen Gestaltung Unterscheidungskraft zukomme oder daran ein
Freihaltebedurfnis bestehe. Die zu beurteilende Marke besteht gerade nicht (aus-
schlie3lich) nur aus einzelnen Elementen wie Standard-Schrift und / oder einer all-
gemein zuganglichen graphischen Gestaltung oder deren zusammenhanglosen
Verwendung. Vielmehr hat der Senat eine konkrete Einzelfallpriifung einer komple-
xen Gesamtdarstellung vorgenommen und ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass
es sich in der Gesamtschau um ein komplexes, eigentimliches und pragnantes Zei-
chen handelt, das einen betrieblichen Herkunftshinweis vermittelt. Denn bei der Be-
urteilung von Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedurfnis eines Zeichens ist
nach hdchstrichterlicher Rechtsprechung gerade auf die Gesamtansicht der Bildele-
mente nebst der abgebildeten Wortfolge abzustellen. Eine zergliedernde Betrach-
tungsweise anhand der Einzelelemente ist unzuléassig (vgl. EuGH, Urteil vom
15. September 2005 - C-37/03 P, GRUR 2006, 229 Rn. 29 - BiolD; EuGH, Urteil
vom 8. Mai 2008 - C-304/06 P, GRUR 2008, 608 Rn. 41 - Eurohypo).

Der Senat hat unter Beachtung der zitierten Rechtsprechung eine Entscheidung im
Einzelfall aufgrund der Ausfiihrungen der Beteiligten und der von ihnen eingereich-

ten Unterlagen getroffen.



-37-

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten hinsicht-
lich der Entscheidung im Beschwerdeverfahren das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. beidem 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 Filhrung des Verfahrens ausdrticklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Prof. Dr. Kortbein Paetzold Werner

pro



