BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 127/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 38 287.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

26. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllisse der
Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 28. September 1999 und 13. September 2000 aufgeho-

ben.

Grinde

Die Wortkombination "BerlinCard" soll fir eine Vielzahl von Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 u. a. "bespielte und unbespiel-
te Ton- und Bildtrager aller Art...; Magnetaufzeichnungstrager und Datentrager...,
Computer, Bilder, Lampen, Automaten...; Lichtbild- und Druckereierzeugnisse,
namlich Druckschriften aller Art..., Werbung; Finanzwesen, Immobilienwesen; Ver-
mdogensverwaltung; Telekommunikation..., Transport mittels Fahrzeugen...; Ver-
lagswesen...; Dienstleistungen eines Internet-Providers; Erstellen und Bereitstellen
von Datenbanken...; Bewirtung und Verpflegung von Gasten; Beherbergung von
Gasten; Veranstaltung von Reisen" in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit
zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen

fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise bean-
tragt hat, die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenommen Daten-
speicherkarten" zuzulassen, hat der Senat zurickgewiesen (BPatGE 45, 60 =
GRUR 2002, 693).



Der Eintragung der Bezeichnung "BerlinCard" stehe bereits fur samtliche mit der
Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen - auch nach der hilfswei-
se zu den Waren der Klasse 9 des Verzeichnisses erklarten Beschrankung "je-
weils ausgenommen Datenspeicherkarten” - das Schutzhindernis fehlender Unter-
scheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Denn ange-
sichts der zunehmenden Zahl von so genannten "Stadtekarten" und entsprechend
gebildeten Bezeichnungen wie "KéInCard", "RugenCard", "MinchenCard", welche
als so genannte "Ausweiskarten" oder "Mitgliedskarten” auch ohne Zahlungsfunk-
tion Vergunstigungen unterschiedlicher Art gewahrten, wirden die angesproche-
nen Verkehrskreise in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschlief3lich ei-
nen Sachhinweis sehen, welcher besage, dass die jeweilige Ware und/oder
Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welche wie eine
"elektronische Geldboérse" bzw. eine "Rabattkarte" oder "Mitgliedskarte" funktionie-
re, erhaltlich sei oder in Anspruch genommen werden kdnne. Das gelte auch
dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte er-
worben oder beansprucht werden kénnten oder hiermit in einem sonstigen Zusam-
menhang stinden. Denn der Verkehr verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Ver-
wendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung le-
diglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedssystem, des-
sen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten
Multifunktionskarte realisieren kénne und welches ihm besondere Erleichterungen

oder Vergunstigungen gewéahre.

Der Senat hat dabei weiterhin die Auffassung vertreten, dass der angemeldeten
Bezeichnung nicht schon deshalb Unterscheidungskraft zuzusprechen sei, weil es
sich nicht um einen die Waren oder Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffen-
de Beschaffenheits- bzw. Merkmalsangabe handele. Denn die Beurteilung fehlen-
der Unterscheidungskraft dirfe nicht auf die dem eigenstandigen Eintragungshin-
dernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachaus-

sagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs kdnne es zahlreiche - im Ein-



zelfall zu untersuchende - Griinde geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezo-
genen Hinweis zu sehen, insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnun-
gen bzw. solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleis-
tung oder Werbeschlagwdrtern, welche dem Schutzhindernis an beschreibenden
Angaben i. S. des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu
den allgemein gebrauchlichen Wortern der Alltagssprache z&hlten.

Aufgrund der getroffenen tatséachlichen Feststellungen hat der Senat zudem das
Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Denn es sei hinreichend
belegt, dass "BerlinCard" - insbesondere fir den geographischen Raum Berlin -
als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschlielRender und unmittelbar be-
schreibender Sachhinweis fur ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen bzw. einen unmittelbar mit diesem in Beziehung stehenden
Umstand dienen kénne und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbe-
dirfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, unterliege.

Im anschlieenden Rechtsbeschwerdeverfahren hat der Bundesgerichtshof mit
Beschluss vom 16. Dezember 2004 die Entscheidung des Bundespatentgerichts
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zu-

riuckverwiesen.

Zur Begrindung hat er unter Hinweis auf die "BONUS"-Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs vom 23. Oktober 1997 (GRUR 1998, 465 ff.) ausgefuhrt, dass Anga-
ben, die sich — wie vorliegend - auf Umsténde beziehen, die die Ware oder Dienst-
leistung selbst nicht unmittelbar betreffen, Unterscheidungskraft nur dann abge-
sprochen werden kénne, wenn sie einen so engen beschreibenden Bezug zu den
einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufwiesen, dass der Ver-
kehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als
solchen erfasse und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel fir
die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehe. Allein mit der

Feststellung, der Verkehr verstehe die Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard"



im Zusammenhang mit (einer Vielzahl von) Waren und Dienstleistungen der unter-
schiedlichsten Art als Hinweis darauf, dass die Waren und Dienstleistungen im
Rahmen eines so benannten "Kartensystems" erhaltlich seien oder in Anspruch
genommen werden konnten, kdnne das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG wegen eines engen beschreibenden Bezugs der Marke zu allen
angemeldeten Waren und Dienstleistungen jedoch nicht begriindet werden. Denn
selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zu-
sammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhdaltlich seien oder in An-
spruch genommen werden kénnten, werde allein dadurch noch kein hinreichend
enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den an-
gemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt. Der angefochtene Be-
schluss sei daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen, das fur die Pri-
fung, ob die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterschei-
dungskraft oder wegen eines Freihaltebedirfnisses zu versagen ist, die fur jede
der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu treffende Feststellung nachzu-
holen haben werde, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug
zu den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zu-
sammenhangs mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geo-

graphischen Bezugs.

Unter Zugrundelegung der Ausfihrungen des Bundesgerichtshofs in dem Be-
schluss vom 16. Dezember 2004 ist die Beschwerde begrindet und fuhrt zur Auf-
hebung des angefochtenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts,
ohne dass es einer erneuten mundlichen Verhandlung bedurfte.



Der Senat ist bei seiner Entscheidung an die Rechtsauffassung des Bundesge-
richtshofs und an die tragenden Erwégungen in dem genannten Beschluss ein-
schlief3lich der aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung festgestellten Verkehrsauf-
fassung gebunden (8 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Danach kénnen im vorliegen-
den Fall die vom Senat angenommenen Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 MarkenG nur bejaht werden, wenn die angemeldete Bezeichnung einen
so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten
den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeich-
nung kein Unterscheidungsmittel fir die Herkunft der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen sieht. Aufgrund dieser fiur den Senat bindenden Beschrankung
der Prifung der Unterscheidungskraft auf die Erdrterung eines beschreibenden
Gehalts der fraglichen Marke ist es daher nicht mehr mdglich - auch wenn im
Rechtsbeschwerdebeschluss nicht ausdricklich festgestellt wird -, der angemelde-
ten Bezeichnung Unterscheidungskraft aus anderen Griinden als ihrem beschrei-

bendem Charakter abzusprechen.

Dies erscheint dem Senat allerdings im Hinblick auf die Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs, aber auch die des Bundesgerichtshofs in anderen Verfah-
ren nicht unbedenklich. So hat der Europaische Gerichtshof in seiner Rechtspre-
chung bei der Frage der Unterscheidungskraft wiederholt betont, dass beschrei-
benden Angaben Unterscheidungskraft zwangslaufig fehle, dass sie daruber hi-
naus aber auch aus anderen Grinden verneint werden konne (EuGH
GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 — Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Tz. 19 - BIO-
MILD). Auch der Bundesgerichtshof geht in seiner neueren Rechtsprechung da-
von aus, dass einer Wortmarke, welcher ein fur die fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden kann oder bei dem es sich um ein gebréauchliches Wort der deutschen
oder einer bekannten Fremdsprache handelt, dass vom Verkehr — etwa auch we-
gen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur als solches

und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, in aller Regel die erforderli-



che Unterscheidungskraft fehlt (zuletzt BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).
Dies bedeutet aber, dass die Prifung der Unterscheidungskraft sich nicht auf die
Erorterung eines beschreibenden Gehalts der fraglichen Marke beschréanken darf,
weil sie dann dem eigenstéandigen Charakter des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht
hinreichend Rechnung tragt und im Ergebnis dieser Vorschrift unzulassigerweise
jeglichen eigenen Anwendungsbereich abspricht (vgl. Strébele, GRUR 2005, 93,
96). MalRgebend ist daher allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen
Herkunftshinweis erblickt oder nicht. So hat der BGH dann auch in der Entschei-
dung "Cityservice" die angefochtene Entscheidung des BPatG im Wesentlichen
mit der Erwégung bestatigt, dass der Verkehr diese Wortkombination in Bezug auf
die beanspruchten Dienstleistungen nur als solche, nicht jedoch als betriebliches

Unterscheidungsmittel verstehe.

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs so-
wie des Bundesgerichtshofs hat der Senat fur die angemeldete Bezeichnung "Ber-
linCard" Unterscheidungskraft in der angefochtenen Entscheidung verneint, well
sich dieser Begriff dem Verkehr angesichts entsprechender Wortbildungen zur Be-
zeichnung vergleichbarer Kartensysteme sofort und ohne weiteres Nachdenken
als Synonym fir "BerlinKarte" oder "Karte fur Berlin" erschliel3t und er daher "Ber-
linCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Ware oder Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs-
oder Mitgliedssystem, dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als
"BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren kann und welches ihm
insbesondere Erleichterungen oder Vergunstigungen gewéhrt, nicht jedoch als be-
trieblichen Herkunftshinweis versteht. Ein solches Verstandnis liegt umso naher,
als sich in der Zwischenzeit vergleichbar gebildete Wortkombinationen aus dem
Begriff "card" bzw "Karte" und einer geografischen Angabe zur Bezeichnung sol-
cher Kartensysteme sowohl national als auch international weiter etabliert haben
(vgl. dazu die Auflistung von "city cards" in der Zeitschrift STERN, Heft 16/2005,
S. 108). Anlass, in dem Begriff "BerlinCard" einen Hinweis auf die betriebliche Ur-

sprungsidentitat der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu sehen, héatte



der Verkehr selbst bei unmittelbarer Verwendung dieser Bezeichnung mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen in aller Regel nur dann, wenn der Betrei-
ber eines solchen Kartensystems auch fur Herstellung und Vertrieb der jeweiligen
Waren oder Dienstleistungen, die mit Hilfe der Karte erworben werden kénnen
oder fur die aufgrund der Karte Vergunstigungen gewahrt werden, wirtschaftlich
verantwortlich ist bzw. zwischen dem Betreiber des Kartensystems und dem Her-
steller und/oder Anbieter der Waren und Dienstleistungen wirtschaftliche Verbin-
dungen —in Bezug auf Herstellung und Vertrieb der Waren bzw. Dienstleistun-
gen — bestehen. Da dies aber nicht den tatsadchlichen Gegebenheiten entspricht
und dies dem Verkehr auch allgemein bekannt ist, liegt auch eine entsprechende
Annahme des Verkehrs fern.

Gleichwohl bietet der vorliegende Fall keinen Anlass, die angesprochenen Fragen
etwa durch eine Vorlage an den Européischen Gerichtshof weiter zu verfolgen,
nachdem der Bundesgerichtshof von dieser Mdglichkeit im Hinblick auf die im an-
gefochtenen Beschluss vom 14. Marz 2003 ausfuhrlich dargelegte Rechtsauffas-
sung des Senats keinen Gebrauch gemacht hat. Wenngleich der Bundesgerichts-
hof sich mit den dortigen Grinden nicht ndher auseinander gesetzt hat, obwohl die
oben aufgefuhrten Urteile des Européischen Gerichtshofs bereits veroffentlicht wa-
ren, ist in dem Rechtsbeschwerdebeschluss auch nicht ausdriucklich verneint wor-
den, dass einem Zeichen die Unterscheidungskraft auch aus anderen Griinden als

seinem beschreibenden Charakter fehlen kann.

Hingegen vermag der Senat einen hinreichend engen beschreibenden Bezug der
angemeldeten Bezeichnung zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen — wie
ihn der Bundesgerichtshof in seinem Rechtsbeschwerdebeschluss als Vorausset-
zung fir die Annahme von Schutzhindernissen nach 8§ 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Mar-
kenG fordert — nicht festzustellen. Selbst wenn unterstellt wird, dass einzelne Wa-
ren und Dienstleistungen ublicherweise in Zusammenhang mit Kartensystemen
angeboten und vertrieben werden, andert dies nichts daran, dass die Bezeich-

nung "BerlinCard" zwar etwas Uber wesentliche Umstande im Zusammenhang mit



Vertrieb bzw. Angebot der Waren und Dienstleistungen, aber nichts tber Merkma-
le und Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst aussagt
und daher auch nicht von einem unmittelbarem, beschreibenden Bezug zwischen
der angemeldeten Bezeichnung und den beanspruchten Waren/Dienstleistungen
in engeren Sinne ausgegangen werden kann. Dies gilt auch, soweit von einzelnen
Warenoberbegriffen - wie insbesondere denjenigen der Klasse 9 - auch Daten-
speicher- und Chipkarten solcher Kartensysteme erfasst werden bzw. zu den un-
ter einen solchen Oberbegriff fallenden Waren auch solche gehdren, die bei dem
Betrieb eines solchen Kartensystems Verwendung finden, wie dies z. B. bei der
beanspruchten Ware "Computer-Peripheriegerate” der Fall ist. Denn um in "Ber-
linCard" in Bezug auf diese Waren einen Hinweis auf den Verwendungszweck zu
erkennen, bedarf es seitens des Verkehrs erst der weiteren Uberlegung, dass hin-
ter dem Begriff "BerlinCard" ein EDV-Kartensystem steht, fir dessen Betrieb und
Unterhaltung der Einsatz solcher Gerate moglich bzw. erforderlich ist. Damit be-
steht zwischen der angemeldeten Bezeichnung und auch diesen Waren kein der-
art unmittelbarer, beschreibender Bezug, der nach dem - fir den Senat im vorlie-
genden Verfahren bindenden - Beurteilungsmal3stab des Rechtsbeschwerdebe-
schlusses zwangslaufig dazu fuhren misste, der angemeldeten Marke zumindest

insoweit das erforderliche Mindestmal3 an Unterscheidungskraft abzusprechen.

Aus den vorgenannten Grinden vermag der Senat daher auf Grundlage der
Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs auch kein Eintragungshindernis nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festzustellen.

Neue, nach der Rechtsbeschwerdeentscheidung entstandene tatséchliche Um-
stande, die ein Schutzhindernis begriinden kénnten und trotz der Bindungswirkung
nach 8 80 Abs. 4 S. 2 MarkenG zu beriicksichtigen waren, weil das Datum der
letzten Entscheidung Uber die Eintragung der allein maf3gebliche Zeitpunkt ist, ver-
mag der Senat nicht festzustellen. Allein die weitere Etablierung sog. "city cards”
begriindet keinen solchen Umstand, da der Senat auch in dem Erstbeschluss eine

entsprechende Verwendung solcher Wortkombinationen zum Beleg eines sachbe-
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zogenen Inhalts des Begriffs "BerlinCard" bereits recherchiert hatte, nach dem
Rechtsbeschwerdebeschluss jedoch kein Zweifel besteht, dass dies nach Auffas-
sung des Bundesgerichtshofs fur den vorliegenden Fall kein Schutzhindernis nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG begrinden kann, so dass nunmehr aufgrund der
Rechtsauffassung des BGH und der von ihm bindend getroffenen Feststellung,
dass eine Eintragung nur versagt werden kann, wenn die Bezeichnung einen so
engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten
den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeich-
nung kein Unterscheidungsmittel fir die Herkunft der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen sieht, die Beschwerde Erfolg haben. Die Beschlisse der Marken-
stelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Septem-
ber 1999 und 13. September 2000 sind daher aufzuheben.

gez.

Unterschriften



