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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Oktober 2019 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Rich-

ter Feddersen sowie die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 26. Senats
(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12.
Dezember 2018 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurtickge-

wiesen.

Grinde:

I. FUr die Markeninhaberin ist seit 16. Oktober 2012 die Wortmarke
Nr. 30 2012 054 117

HERZO

fuir Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder
und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten;
Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten) und andere,
nicht an die aufzunehmenden Gegenstdnde ange-
passte Behaltnisse sowie Kleinlederwaren, soweit in
Klasse 18 enthalten; Geldbeutel, Brieftaschen,
Schlusseltaschen,  Tragetaschen, Reisetaschen,
Sporttaschen und -beutel, soweit in Klasse 18 enthal-
ten, Matchbeutel, Rucksacke, Schultaschen, Gurtelta-
schen, Kulturbeutel, Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstdcke;



Klasse 25: Bekleidungsstucke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

und

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgerate, Turn- und
Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Spielbélle,
Golfballe; Schienbeinschutzer, Knie-, Ellenbogen- und
Knochelschitzer fir Sportzwecke; Sporthandschuhe
(soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-,
Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-
Schlager; Taschen fur Sportgeréte, die an die aufzu-
nehmenden Gegenstande angepasst sind; angepass-
te Taschen und Hdllen fir Tennis-, Tischtennis-, Bad-
minton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschlager;
Roll- und Schlittschuhe, Inline Skates, Tischtennis-
Tische und -Netze

eingetragen.

Die Antragstellerin hat die Loschung der Marke wegen des Bestehens
eines Freihaltebedlrfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beantragt. Mit Be-
schluss vom 27. August 2015 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts diesem Antrag entsprochen. Die dagegen gerichtete Be-
schwerde hat das Bundespatentgericht zurtickgewiesen (BPatG, Beschluss
vom 12. Dezember 2018 - 26 W (pat) 33/16, juris). Hiergegen richtet sich die
nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Ver-
letzung ihres Grundrechts auf rechtliches Gehor rugt.

[I. Das Bundespatengericht hat angenommen, der Eintragung der streit-
gegenstandlichen Wortmarke stehe fur Waren der Klassen 18, 25 und 28 das
bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehende Schutzhindernis der Freihalte-
bedurftigkeit entgegen (8 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 in Verbindung mit 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG). Zwar durfte es zutreffen, dass das Wort "Herzo" tber den regi-
onalen Sprachgebrauch hinaus dem Durchschnittsverbraucher nicht bundes-
weit bekannt sei. Zumindest die ebenfalls angesprochenen Fachkreise hatten
aber sowohl zum Anmelde- als auch zum Entscheidungszeitpunkt "HERZO" als



Abkilrzung des Stadtnamens "Herzogenaurach" verstanden. Auch sei die Mar-
ke als gebrauchliche Abkirzung des Stadtnamens "Herzogenaurach" allgegen-
wartig und bereits zum Anmeldezeitpunkt von einer Vielzahl von Unternehmen,
Vereinen, Dienstleistern und Burgerinitiativen in und um Herzogenaurach als
Hinweis auf die geografische Herkunft der so gekennzeichneten Waren benutzt
worden. Wegen der Lange des funfsilbigen Stadtnamens bestehe ein Bedirfnis
nach einer brauchbaren Abkirzung; die Verwendung der Kurzform "Herzo" lie-
ge sehr nahe. Auch kiinftig sei verniinftigerweise zu erwarten, dass das Kurz-
wort "Herzo" von Mitbewerbern bendtigt werde, um auf die geografische Her-

kunft hinzuweisen.
lll. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begriindete Rechtsbe-
schwerde ist zulassig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz auf-
gefuhrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ertffnender Verfahrensman-
gel gerigt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des
rechtlichen Gehors und hat dies im Einzelnen begrindet. Darauf, ob die Rigen
durchgreifen, kommt es fur die Statthaftigkeit der Rechtsheschwerde nicht an
(st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 6. Juli 2017 - | ZB 59/16, GRUR 2018,
111 Rn. 7 =WRP 2018, 197 - PLOMBIR, mwN).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegriindet, weil der gertgte Ver-
fahrensmangel nicht vorliegt. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ver-
letzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf Gewahrung rechtlichen
Gehors (8 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG).

a) Das Gebot rechtlichen Gehdrs verpflichtet ein Gericht, die Ausfihrun-
gen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwagung zu zie-
hen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst dann verletzt, wenn sich im Einzelfall

klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsétz-



lich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenom-
mene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwagung gezogen ha-
ben (BVerfG, NJW 2009, 1584 Rn. 14; FamRZ 2013, 1953 Rn. 14 mwN.). Das
Gebot der Gewahrung rechtlichen Gehoérs ist nicht verletzt, wenn das Gericht
einen Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwagung gezogen,
daraus jedoch andere rechtliche Schlisse gezogen hat als die vortragende Par-
tei. Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der
Uberprifung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsachlicher
und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2018, 111 Rn.
11 - PLOMBIR, mwN).

b) Vergeblich rugt die Rechtsbeschwerde daher, der Vortrag der Marken-
inhaberin zum fehlenden Freihaltebedurfnis fur die Bezeichnung "HERZO" sei
nicht in der gebotenen Weise zur Kenntnis genommen worden. Das Bundespa-
tentgericht hat das diesbeziigliche Vorbringen umfassend gewdurdigt, es aber
aus Rechtsgrinden nicht als durchgreifend erachtet.

aa) Insbesondere hat das Bundespatentgericht entgegen der Rige der
Rechtsbeschwerde den Sachvortrag der Markeninhaberin, demzufolge "HER-
Z0O" nicht bundesweit als tbliches Kurzel fir Herzogenaurach verwendet und
gedanklich damit in Verbindung gebracht werde, nicht unbertcksichtigt gelas-
sen. Vielmehr hat es als zutreffend unterstellt, dass das Wort "Herzo" dem
Durchschnittsverbraucher tUber den regionalen Sprachgebrauch hinaus nicht
bundesweit bekannt sei, und auf das von der Markeninhaberin vorgelegte de-
moskopische Gutachten Bezug genommen. Aus Sicht des Bundespatentge-
richts kam es auf diesen Gesichtspunkt aber nicht an. Zur Begrindung hat es
angefihrt, dass zumindest die (neben dem Durchschnittsverbraucher) ebenfalls
angesprochenen Fachkreise, deren alleiniges Verstandnis nach der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Européaischen Union (vgl. EuGH, Beschluss vom
17. Januar 2013 - C-21/12, MarkenR 2013, 110 Rn. 71 - Abbott Laboratori-
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es/[HABM [RESTORE]) von ausschlaggebender Bedeutung sein kdénne, sowohl
zum Anmelde- als auch zum Entscheidungszeitpunkt "Herzo" in Verbindung mit
den registrierten Waren als Abklrzung des Stadtnamens "Herzogenaurach"
verstinden und die angegriffene Marke mit dieser Stadt als bedeutsamen Sitz
der beiden weltweit grof3ten Sportartikelhersteller gleichsetzten. Dieser rechtli-
chen Wirdigung kann die Rechtsbeschwerde mit der erhobenen Gehorsrige
nicht erfolgreich entgegentreten. Sie kann daher auch nicht mit Erfolg geltend
machen, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen zu einer kiinftigen
bundesweiten Durchsetzung der Bezeichnung "HERZO" als Synonym fir Her-

zogenaurach oder sonst als geographische Angabe getroffen.

bb) Mit dem - in der Rechtsbeschwerdebegriindung wiederholten, aber
nicht explizit als bergangen gerltgten - Vortrag der Markeninhaberin, wonach
"HERZOQO" sich von der Ortsbezeichnung "Herzogenaurach" unterscheide, hat
sich das Bundespatentgericht im Rahmen seiner Erwadgungen ebenfalls be-
fasst. Es hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass auch die Mit-
bewerber auf die als naheliegend anzusehende Verkirzung des funfsilbigen

Stadtnamens angewiesen seien.

cc) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde des Weiteren darauf,
dass das Bundespatentgericht die Entscheidungen "Apia" (BPatGE 15, 214)
und "Salva" (BPatG, Beschluss vom 29. Juni 2011 - 26 W (pat) 520/10, juris Rn.
14 ff.) unbeachtet gelassen habe, aus denen sich ergebe, dass bei im Verkehr
Uberwiegend unbekannten geographischen Herkunftsangaben das Bestehen
eines Freihaltebedirfnisses besonders festzustellen sei. Das Bundespatentge-
richt hat sich auch mit diesen beiden Entscheidungen ausdricklich auseinan-
dergesetzt und ausgefuhrt, dass ihnen - anders als dem zu entscheidenden Fall
- jeweils Sachverhalte zugrunde gelegen hatten, bei denen die angesprochenen
Fachkreise nicht Uber (Spezial-) Kenntnisse zu den betroffenen Ortschaften

verfugt hatten. Die Entscheidung "Apia" sei auf3erdem lange vor der Rechtspre-



12

13

14

chung des Gerichtshofs der Europaischen Union zu den mal3geblichen Ver-
kehrskreisen ergangen. Entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde hat
das Bundespatentgericht auch das Bestehen eines Freihaltebedirfnisses expli-
zit festgestellt und betont, auch die Mitbewerber seien auf die Benutzung der

naheliegenden Verkirzung des Stadtnamens angewiesen.

c) Vergeblich rigt die Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf bestimmte
Aktenseiten ferner den Vortrag der Markeninhaberin als Gibergangen, demzufol-
ge die Streitmarke im regionalen Kontext und vor allem durch die Stadt Herzo-
genaurach nicht als freihaltebedtrftige geographische Herkunftsangabe, son-

dern als Herkunftshinweis verwendet werde.

Aus dieser Rige geht in Zusammenschau mit den angegebenen Akten-
seiten nicht hinreichend hervor, welches rechtliche oder tatséchliche Vorbringen
die Rechtsbeschwerde genau als Ubergangen erachtet. Der erste Verweis fuhrt
zu schriftsatzlichem Vorbringen der Markeninhaberin beziglich der Nutzung
und der Bekanntheit des Begriffs "HERZQO", der zweite zu diversen, mit diesem
Vortrag in keinem erkennbaren Zusammenhang stehenden Anlagen. Den Sub-
stantiierungsanforderungen wird die angebrachte Rige daher bereits aus die-

sem Grund nicht gerecht.

Ferner hat die Partei mit der Gehdrsriige zur Begrindung der Entschei-
dungserheblichkeit des behaupteten Verfahrensfehlers darzulegen, dass der als
Ubergangen gerlugte Vortrag bei seiner Berucksichtigung maoglicherweise zu
einer anderen Entscheidung gefuhrt hatte. Dies ist nur dann entbehrlich, wenn
die Entscheidungserheblichkeit der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehor unmittelbar und zweifelsfrei aus dem bisherigen Prozessstoff ersichtlich
ist (BGH, GRUR 2018, 111 Rn. 14 - PLOMBIR sowie BGH, Beschluss vom 28.
Juli 2016 - 1l ZB 127/15, NJW 2016, 2890 Rn. 11, jeweils mwN). Die Rechtsbe-
schwerde hat nicht ausgefihrt, dass und aus welchen Griinden die angefochte-

ne Entscheidung auf dem behaupteten Gehdrsrechtsverstol3 beruht. Es fehlt
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jede Erlauterung dazu, was aus dem vorgebrachten Argument aus Sicht der
Markeninhaberin folgen soll und wie sich die Beriicksichtigung dieses Gesichts-
punkts auf die angegriffene Entscheidung hatte auswirken konnen. Da die Ent-
scheidungserheblichkeit des als Gbergangen gerigten Vortrags auch nicht auf
der Hand liegt, gentigt die Rechtsbeschwerde auch aus diesem Grund den Dar-

legungsanforderungen nicht.

d) Ohne Erfolg bleibt schliellich auch die Riige, das Bundespatentgericht
habe die Markeninhaberin mit dem Hinweisbeschluss vom 17. Mai 2018 "in die
Irre gefuhrt”, indem es dort die Absicht, die Beschwerde zurtickzuweisen, allein
auf 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gesttitzt und andere Vorschriften, insbesondere
88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, jedenfalls konkludent ausgeschlossen habe, um
dann in der mindlichen Verhandlung tberraschend auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG "umzuschwenken". Damit habe es ihr die Mdglichkeit abgeschnitten, sich
im Einzelnen mit Argumenten zu 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auseinanderzuset-

zen.

aa) Der Berticksichtigung des geltend gemachten Verstol3es steht bereits
der Subsidiaritatsgrundsatz entgegen, demzufolge ein Beteiligter alle nach Lage
der Sache gegebenen prozessualen Moglichkeiten auszuschépfen hat, um eine
Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu verhindern
(vgl. BVerfGE 86, 15, 22 juris Rn. 27 und 95, 163, 171 juris Rn. 35). Dies ent-
spricht dem in 8§ 295 ZPO zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, demzu-
folge eine Partei eine Gehdrsrechtsverletzung nicht mehr riigen kann, wenn sie
die ihr nach Erkennen des VerstoRRes verbleibende Mdglichkeit zu einer AulRe-
rung nicht genutzt hat (st. Rspr., vgl. nur BGH, Beschluss vom 28. Marz 2019
- IX ZR 147/18, juris Rn. 4 mwN) oder jedenfalls hinreichend deutlich gemacht
hat, dass sie noch Gelegenheit zu einer nachtraglichen Stellungnahme sucht
(vgl. BGH, GRUR 2018, 111 Rn. 19 - PLOMBIR).
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In der mundlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2018 hat das Bun-
despatentgericht die Parteien zunachst darauf hingewiesen, dass beabsichtigt
sei, entgegen dem Hinweisschreiben vom 17. Mai 2018 die Zuruickweisung der
Beschwerde auf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu stitzen; es hat den Beteiligten
sodann das Wort erteilt, um hierzu Stellung nehmen zu kénnen. Die Markenin-
haberin hat auf diesen ausdricklichen und eindeutigen Hinweis von dem ihr
eingeraumten AuRerungsrecht keinen Gebrauch gemacht und auch sonst nicht
zum Ausdruck gebracht, dass sie auf den Hinweis noch Stellung nehmen méch-
te. Sie ist daher schon nach dem allgemeinen Subsidiaritatsgrundsatz mit der

Gehorsruge ausgeschlossen.

bb) Darlber hinaus ist die Gehorsrige auch nicht ordnungsgemal erho-
ben, weil die Rechtsbeschwerde nichts dazu ausgefihrt hat, was die Markenin-
haberin im Falle eines (weiteren) Hinweises des Bundespatentgerichts - Uber
ihren bisherigen Vortrag hinaus, in dem sie sich bereits wiederholt und einge-
hend zu den aus ihrer Sicht nicht gegebenen Voraussetzungen des § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG geédulRert hatte - geltend gemacht hatte.

cc) SchlieBllich ist eine Gehérsrechtsverletzung auch in diesem Zusam-
menhang nicht ersichtlich. In dem beanstandeten Hinweisbeschluss hat das
Bundespatentgericht nadmlich ausdricklich dahinstehen lassen, ob auch das
Eintragungshindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Dass es § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG nicht fur einschlagig halt, hat es damit entgegen der Darstellung

der Rechtsbeschwerde gerade nicht zu erkennen gegeben.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Koch Schwonke Feddersen

Pohl Schmaltz

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2018 - 26 W(pat) 33/16 —
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Januar 2020 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Rich-
ter Feddersen sowie die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Der Beschluss vom 17. Oktober 2019 wird wegen offenbarer Un-
richtigkeit gemaf 8 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Randnummer 16 muss es am Ende des ersten Satzes vor dem

Klammerzitat "erwirken" heil3en anstatt "verhindern".

Koch Schwonke Feddersen

Ponhl Schmaltz

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2018 - 26 W(pat) 33/16 -



