BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 3/06 Verkindet am
11. April 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 810 183

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 11. April 2006 durch ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin begehrt fur ihre unter der Nummer 810 183 international fur

die Waren

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (a
I'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés a contenir, des gants et des ceintures); sacs, a
savoir sacs a main, sacs de voyage, sacs a dos; porte-
monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis en cuir
pour clefs, porte-documents; malles et valises, pochettes
(maroquinerie).

25 Vétements (habillement), notamment foulards, pochettes en
soie, cravates, noeuds papillon, ascots, a savoir foulards de

cou, bandanas.
registrierte Marke
AHMEDABAD
Schutz in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Markenstelle hat nach vorangegangenem Avis de refus de protection in zwei

Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der Marke

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Die Marke sei eine



freizuhaltende geografische Angabe gemald 8 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG, § 113
MarkenG i. V.m. Art. 5 MMA und Art. 69" py(J, Ahmedabad sei der Name
einer indischen Millionenstadt, die ein Zentrum der baumwollverarbeitenden In-
dustrie sei und Uber zahlreiche Textilfabriken verfige. Mitbewerbern der
Markeninhaberin misse es unbenommen bleiben, auf die Herkunft ihrer Waren
aus Ahmedabad ohne Behinderung durch Ausschlief3lichkeitsrechte Dritter hin-
weisen zu konnen. Dies gelte sowohl fir die Waren der Klasse 25 als auch fur die
der Klasse 18, denn es sei durchaus wahrscheinlich, dass sich in einer grof3en
Industriestadt wie Ahmedabad als siebtgrof3te Stadt Indiens mit 4,5 Millionen Ein-

wohnern neben anderen Industriezweigen auch Lederindustrie ansiedle.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt

sinngemal,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben,

der Marke IR 810 183 den Schutz in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu gewahren und

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie halt ein Freihaltungsbeditirfnis an der Bezeichnung ,AHMEDABAD" als geo-
grafische Angabe nicht fur gegeben, weil ,Ahmedabad” den beteiligten Kreisen
Uberhaupt nicht als Bezeichnung eines Ortes bekannt sei. Eine unbekannte geo-
grafische Bezeichnung kénne aber keine Herkunftsvorstellung wecken und folglich
kein Freihaltungsbedirfnis begrinden. Die Markenstelle habe zur Bekanntheit
keine hinreichenden Nachweise angefiihrt. Allein die Einwohnerzahl sage dazu
nichts aus, und weitere Anhaltspunkte, wie weltwirtschaftliche oder weltpolitische
Bedeutung, das kulturelle Angebot, die Lebensqualitat der Einwohner oder beson-
dere touristische Faktoren, fehlten. Exakte Feststellungen habe die Markenstelle

nicht getroffen; Befragungen im Umfeld der Vertreterin der Markeninhaberin hatten



vielmehr ergeben, dass die Stadt Ahmedabad unbekannt sei. Im Hinblick auf die
Bedeutung dieser Stadt als Industriestadt habe die Markenstelle verkannt, dass
die baumwollverarbeitende Industrie derzeit brach liege.

Weshalb sich kinftig Textil- oder Lederindustrien in Ahmedabad ansiedeln sollten,
sei nicht ersichtlich. Dies gelte insbesondere flir die Lederindustrie, die in Indien
besonders gefordert werde, was sich aber auf Ahmedabad nicht erstreckt habe.
Der Schluss vom Vorhandensein alterer Textilindustrie auf die Ansiedlung von Le-
derwarenindustrie sei unzutreffend, weil diese Industrien sich aufgrund der Ge-
winnung, des Ursprungs und der Verarbeitung des jeweiligen Materials grundle-
gend unterschieden.

Fur den Fall, dass der Senat in der hilfsweise beantragten mindlichen Verhand-
lung, an der die Markeninhaberin entsprechend vorheriger Ankindigung durch
Schreiben vom 6. April 2006 nicht teilgenommen hat, positive Feststellungen tber
die Bekanntheit von Ahmedabad bei den maRgeblichen deutschen Verkehrskrei-
sen treffen sollte, beantragte die Markeninhaberin vorherige Einsicht in die

betreffenden Unterlagen zum Zwecke des rechtlichen Gehors.

Zu ihrem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde tragt die Markeninhaberin
im Wesentlichen vor: Die Frage, welche Tatsachen bei der Prifung der Eintra-
gungsfahigkeit geografischer Bezeichnungen zu ermitteln seien, sei im Interesse
der Rechtsfortbildung und der Einheitlichkeit vom Bundesgerichtshof zu entschei-
den.

Der Senatsvorsitzende hat mit Schreiben vom 9. April 2006 (Bl. 34 d. A.), der
Vertreterin der Markeninhaberin per Telefax Ubermittelt am 9. April 2006, darauf
hingewiesen, dass das von der Markeninhaberin begehrte rechtliche Gehor vor
der Entscheidung in der mundlichen Verhandlung gewahrt werde, in der die
Rechercheergebnisse des Senats besprochen wirden. Zudem hat er auf Einzel-

heiten der getroffenen Feststellungen verwiesen, die in der mindlichen Verhand-



lung dann auch erértert worden sind. Auf dieses Schreiben sowie den weiteren

Inhalt der Akten wird erganzend Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil der Schutzgewéh-
rung fur die Marke ,AHMEDABAD® in der Bundesrepublik Deutschland das
Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Was die Voraussetzungen des genannten Schutzhindernisses angeht, so sei zu-
nachst auf die Ausfiihrungen in den angefochtenen Beschlissen verwiesen, de-
nen sich der Senat anschlief3t. Im Hinblick auf den Vortrag der Beschwerdeftihre-

rin im Beschwerdeverfahren ist erganzend festzustellen:

Die Vorschrift des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet die Eintragung solcher Mar-
ken, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Handel (u. a.) zur Bezeich-
nung der geografischen Herkunft der Waren dienen kénnen. Dabei ist die Eintra-
gung auch dann zu versagen, wenn die fragliche Benutzung als Herkunftsangabe
noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft
erfolgen kann (BGH, GRUR 2003, 882 - Lichtenstein). Zur Bejahung der Voraus-
setzungen dieses Schutzhindernisses bedarf es allerdings der Feststellung, dass
eine derartige zuklnftige Verwendung verninftigerweise zu erwarten ist (vgl.
EuGH, GRUR 1999, 723, 726 Rdn. 37 - Chiemsee). An die damit verbundene
Prognose zur Feststellung eines Freihaltungsbedirfnisses aufgrund einer zukinf-
tigen Verwendung, die nicht nur auf theoretischen Erwagungen beruhen kann,
durfen bei geografischen Herkunftsangaben keine héheren Anforderungen als bei
den Ubrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestellt werden (vgl. in-
soweit BGH, GRUR 2001, 735, 737 - Test it; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe
»Z«). Andererseits steht das Schutzhindernis des Freihaltungsbedirfnisses der
Eintragung von solchen geografischen Bezeichnungen nicht entgegen, die den

beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines



geografischen Ortes bekannt sind, und auch nicht der Eintragung von Bezeich-
nungen, bei denen es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig
wahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen koénnten, dass
die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen von diesem Ort stammt oder
dort konzipiert wird (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, 726 Rdn. 33 - Windsurfing
Chiemsee; s. a. EUGH, GRUR Int. 2006, 35 Rdn. 36 - Cloppenburg).

Im Rahmen dieser Beurteilung ist der Senat zu der Feststellung gelangt, dass die
geografische Bezeichnung Ahmedabad den beteiligten Verkehrskreisen als Be-
zeichnung eines Ortes bekannt ist, dass die fragliche Bezeichnung von den betei-
ligten Verkehrskreisen aktuell mit der beanspruchten Art von Waren in Verbindung
gebracht wird, und dass verniunftigerweise zu erwarten ist, dass mit einer solchen
Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geografische Herkunft dieser Art

von Waren bezeichnet werden kann.

Angesichts der Art der beanspruchten Waren ist als maf3geblicher Verkehrskreis

das allgemeine Publikum anzusehen.

Fir die Bekanntheit von Ahmedabad ist bereits die GroRe dieser Stadt, die von
Frankfurt am Main Gber Mumbai (Bombay) und von Minchen tber Delhi regelmé-
Big angeflogen wird und Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts mit etwa
48 Millionen Einwohnern ist, ein Indiz. Ein weiteres Indiz stellt die Tatsache dar,
dass ein auf ,bad“ endendes Wort haufig einen geografischen Ort in Indien oder
Pakistan bezeichnet (z. B. das als Hauptstadt Pakistans regelmafig in den Nach-
richtenmedien erwéahnte Islamabad, dazu Stadte wie Allahabad, Aurangabad,
Faisalabad, Faridabad, Hyderabad, Moradabad, Secunderabad). In diesem Zu-
sammenhang reiht sich ,Ahmedabad” aufgrund des erkennbar aus dem mittel- bis
ferndstlichen Sprachraum stammenden bekannten Namensbestandteils ,Ahmed*
- im Deutschen oft als ,Achmed“ wiedergegeben - zwanglos ein. Demgegentuber
ist die Wortendung ,-bad“ auBer bei deutschsprachigen Kurorthamen (z. B.

Jordanbad, Karlsbad, Krumbad, Marienbad, Schlangenbad, Sibyllenbad,



Warmbad) und somit wiederum geografischen Bezeichnungen weder bei
Familiennamen noch bei Fantasiewdrtern tblich, solange es nicht den Hinweis auf
ein ,Bad” gibt; was hier aufgrund der Bildung der Bezeichnung sowie angesichts
der beanspruchten Waren, auszuschlie3en ist. Damit ist davon auszugehen, dass
den malRgeblichen Verkehrskreisen ,Ahmedabad"” als Stadtenamen erkennbar und
bekannt ist, ohne dass es darauf ankdme zu wissen, in welchem Staat des
Mittleren bis Fernen Ostens diese Stadt liegt, solange jedenfalls die geografische
Zuordnung eindeutig ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - DOUBLEMINT).

Wirtschaftliche Tatigkeiten, fur die die Stadt Ahmedabad den Verbrauchern in
ganz Deutschland bekannt sein kann, ergeben sich aus den erorterten Reisefih-
rerberichten und aus dem Internet, die diese Stadt als laute Industriestadt be-
zeichnen, die von der Textilindustrie lebt, Sitz eines Textiimuseums ist, den
Beinamen ,Manchester of the East” trdgt und als ,zweitwichtigste Textilstadt In-
diens” bezeichnet wird. Damit ist gleichzeitig ein deutlicher Hinweis auf die dort

produzierten Waren der Warenklasse 25 gegeben.

Kann nach alledem das Wort ,Ahmedabad” nach Auffassung der mal3geblichen
Verkehrskreise die geografische Herkunft dieser Waren bezeichnen, so ist dieser
Schluss auch fiur die in Klasse 18 beanspruchten Lederwaren nahe liegend. Es ist
dem Senat aus zahlreichen Verfahren, die Markenanmeldungen fur Waren der
Klassen 25 und 18 zum Gegenstand hatten, bekannt, dass derartige Waren haufig
von denselben Anbietern angeboten werden. Die von der Markeninhaberin ge-
nannten Unterschiede im Ursprung der jeweiligen Ausgangsmaterialien fallen an-
gesichts der in der Regel durch das Nahen bestimmten Verarbeitung weniger ins
Gewicht.

Diese kann auch bei unterschiedlichen Materialien sinnvollerweise an einem Ort
konzentriert sein. In der Tat wirbt die Homepage der Stadt Ahmedabad
(ahmedabad.com), die bei einer Google-Recherche nach dem Begriff

~Ahmedabad” als erstes Suchergebnis angezeigt wird, fir Ledertaschen als Ge-



schenkartikel aus dieser Stadt. Es ist allgemein bekannt, dass es bei Textilien,
ebenso wie bei Lederwaren, zu den Gepflogenheiten der Branche gehdrt, auf die
geografische Herkunft der fraglichen Waren oder jedenfalls ihres Stils hinzuweisen
(z.B. Pariser Mode, Offenbacher Lederwaren, Hawaii-Hemden, Budapester
Schuhe, Brisseler Spitzen, Tiroler Loden u. v .a .m.), weil eine solche Angabe in
den Augen der beteiligten Verkehrskreise fir die Beurteilung ihrer Qualitat oder
sonstiger Merkmale relevant sein kann. Unter diesen Umstanden ist zu erwarten,
dass die mal3geblichen Verkehrskreise die Stadt Ahmedabad aktuell mit den in

Frage stehenden Waren in Verbindung bringen.

Dem kann die Markeninhaberin nicht entgegenhalten, der Senat hatte diese Tat-
sachenfeststellungen, die er aufgrund eigener Sachkunde getroffen hat, nicht be-
ricksichtigen dirfen. Es handelt sich um Feststellungen aus allgemein zugangli-
chen Quellen, die in der mindlichen Verhandlung erértert worden sind. In diesem
Zusammenhang hat die Markeninhaberin ausreichend rechtliches Gehd6r gehabt,
auf das sie aus eigener, nicht durch geltend gemachte Verhinderungsgrinde ver-
anlasster Entscheidung verzichtet hat. Der Vorsitzende hat die Markeninhaberin
vor der mundlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren darauf hingewiesen,
welche Tatsachen der Senat in tatrichterlicher Beurteilung der Voraussetzungen
des Schutzhindernisses des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufgrund eigener Sach-
kunde zugrunde legen wirde. Gegen die Sachkunde des Senats hat die
Markeninhaberin ebenso wenig Bedenken gedulRert wie gegen die Berlcksichti-

gung der mitgeteilten Tatsachen.



Da der Senat seiner rechtlichen Beurteilung aufgrund der getroffenen Tatsachen-
feststellungen die von der hochstrichterlichen deutschen und européaischen Recht-
sprechung aufgestellten Prufungs- und Beurteilungskriterien zugrunde gelegt hat,
ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde im Interesse der Rechtsfortbildung oder

der Rechtsvereinheitlichung nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften



