BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 127/01 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 38 287.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der muindlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2001 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Die Bezeichnung

BerlinCard

ist am 9. Juli 1998 fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 ua "bespielte und unbespielte Ton- und Bild-
trager aller Art...; Magnetaufzeichnungstrager und Datentrager..., Computer, Bil-
der, Lampen, Automaten...; Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, namlich Druck-
schriften aller Art..., Werbung; Finanzwesen, Immobilienwesen; Vermdgensver-
waltung; Telekommunikation..., Transport mittels Fahrzeugen...; Verlagswesen...;
Dienstleistungen eines Internet-Providers; Erstellen und Bereitstellen von Daten-
banken...; Bewirtung und Verpflegung von Gasten; Beherbergung von Gasten;
Veranstaltung von Reisen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet wor-

den.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung
in zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die
Anmeldung zurlckgewiesen. Der angemeldeten Gesamtbezeichnung fehle in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterschei-
dungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Zur bargeldlosen Zahlungsab-
wicklung wirden in nahezu allen Geschaftsbereichen Karten mit verschiedenen
funktionalen Ausstattungen, technischen Eigenschaften und Verwendungszwek-
ken ausgegeben wie zB Scheck-, Kredit-, Telefon-, Kunden-, Kopier-, Club- oder
Mitgliedskarten. Hierbei werde bei den einzelnen Kartenarten ublicherweise dem
in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Sachbegriff "Card" ein Zusatz
betreffend den Einsatzbereich bzw die Art oder den Funktionszweck der jeweiligen

Karte oder den Kreis der Abnehmer vorangestellt (wie zB Smartcard, Paycard,



Datacard, Creditcard, Bahncard, Phonecard usw). Die aus "Card" in Verbindung
mit der geografischen Angabe "Berlin® gebildete Wortzusammenfiigung
"BerlinCard" stelle deshalb eine sprachiblich gebildete, sich in ihrem beschrei-
benden Aussagegehalt als Synonym fur "Karte fir den Raum Berlin" den ange-
sprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres und unmittelbar erschlieende Sach-
angabe dar. In Bezug auf die Waren der Klasse 9 besage "BerlinCard" nur, dass
diese dazu dienten, die auf der Berlin-Karte gespeicherten Informationen (Magnet-
aufzeichnungstrager und Datentrager) zu lesen oder dass diese Waren fir den
bargeldlosen Betrieb geeignet und bestimmt seien (Gerate, Apparate, Automaten,
Zubehor) bzw dass sie nur mit der Berlin-Karte als Berechtigungsausweis benutzt
werden konnten. Bezuglich der restlichen Waren stelle die angemeldete Bezeich-
nung lediglich einen Sachhinweis auf den Inhalt und die Thematik dieser Produkte
dar und bringe in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich
beschreibend zum Ausdruck, dass diese mittels einer "BerlinCard" in Anspruch
genommen bzw erbracht werden konnten oder sich inhaltlich mit solchen Karten
beschaftigten. "BerlinCard" gebe deshalb lediglich Uber die Art, Zweckbestimmung
und den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Auskunft und
weise auch keinen daruber hinausgehenden, hinreichend phantasievollen Ge-

samteindruck auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Beschlusse der Markenstelle des DPMA aufzuheben,
hilfsweise,
die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenom-

men Datenspeicherkarten" zuzulassen.

Die Markenstelle bertcksichtige nicht, dass nach der gebotenen restriktiven
Anwendung des 88 Abs 2 Nr1l MarkenG irgendeine Unterscheidungskraft in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausreiche, eine Schutz-

fahigkeit zu begriinden. Selbst wenn die Interpretation der angemeldeten Bezeich-



nung als Synonym fir "Karte fir den Raum Berlin" zutréfe, stinde dies einer hin-
reichenden Unterscheidungskraft nicht entgegen. Denn es wirde nicht deutlich,
was hierunter genau zu verstehen sei und es handele sich insbesondere - wie
auch in der vergleichbaren Entscheidung des Bundesgerichtshofs "SWISS
ARMY" - nicht um eine konkret die Waren oder Dienstleistungen selbst betref-
fende Beschaffenheits- bzw Merkmalangabe im Sinne von 88 Abs2 Nr2
MarkenG, zumal es sich um eine Wortneuschépfung handele, die sich durch eine
untypische, phantasievolle Schreibweise auszeichne. Es sei deshalb nicht ver-
standlich, weshalb "BerlinCard" zB fur die Waren "Tonfilme, Computertastaturen,
Leuchtschilder, Zeitungen, oder Ton- und Bildtrager" rein beschreibend sein solle
und schlichtweg unzutreffend, wenn im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 auf
die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung hingewiesen
werde. Selbst wenn zB Magnetaufzeichnungstrager und Datentrager dazu dienen
sollten, die auf einer Berlin-Karte gespeicherten Informationen zu lesen, so ware
der angemeldete Begriff nicht rein beschreibend, da sich kein Verbraucher hier-
unter ein Gerat vorstelle, das die auf einer Karte gespeicherten Daten ablese.
Ebenso fehle es hinsichtlich der Vielzahl weiterer Dienstleistungen und Waren wie
zB Druckereierzeugnisse, Werbung, Franchising, Finanzwesen, Offentlichkeitsar-
beit, Unternehmensberatung und -verwaltung usw an einem direkten inhaltlichen
Zusammenhang mit der von der Markenstelle gewahlten Interpretation, zumal auf-
grund der hilfsweise zu den Waren der Klasse 9 erklarten Beschrédnkung "ausge-

nommen Datenspeicherkarten" eine Zahlungsfunktion ausgeschlossen sei.

Vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass auch ein Eintragungshindernis nach
8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht bestehe, da - wie die Markenstelle selbst festgestellt
habe - die angemeldete Bezeichnung allenfalls eine typische mittelbare Beschrei-
bung darstelle, zumal das Markenamt nicht den von der Rechtsprechung gefor-
derten Nachweis erbracht habe, dass an dem fremdsprachlichen und lexikalisch

nicht nachweisbaren Begriff "BerlinCard" ein Freihaltungsbedirfnis bestehe.



Selbst wenn man jedoch der Auffassung der Markenstelle folgte und der ange-
meldeten Bezeichnung ein rein beschreibende Qualitdt zuspreche, bezdge sich
diese allenfalls und ausschlief3lich auf eine Karte, welche die Speicherung bzw
Verarbeitung Berlin-bezogener Daten betreffe oder typischerweise in Berlin zum
Einsatz komme. Auch diese Annahme sei jedenfalls aufgrund der hilfsweise
erklarten Beschrankung des Verzeichnisses zu der Warenklasse 9 ausgeschlos-

sen.

Die mit der Ladung zum Verhandlungstermin Ubersandte Internetrecherche des
Senats rechtfertige keine andere Bewertung. Denn die als Treffer angefuhrte
Leseanfrage zur Bedeutung der "BerlinCard" betreffe das Internetportal der
Anmelderin selbst und sei im Ubrigen gerade ein untrigerisches Zeichen fur Unter-
scheidungskraft. Insoweit werde auf den umfangreichen wettbewerbsrechtlichen
Rechtsstreit um die "BerlinCard” im Jahr 2000 mit dem Berliner TAGESSPIEGEL
und ein Urteil des LG Berlin verwiesen. Dort sei ausgefiihrt, dass es sich bei der
"BerlinCard" um einen Kaufschein handele, der wahllos an jedermann ausgege-
ben werde, als Instrument der Werbung diene und - fur die formale Berechtigung
an den Besitz der Karte anknupfend - Ausweisfunktion aufweise, weil er zum
Bezug von Waren berechtige. Nichts anderes tue die angemeldete Bezeichnung.
Diese weise auch auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb hin. Dass hiermit eine
Art von "Rabattfunktion” verbunden sei, stehe der Eintragung auch nicht entgegen.
Denn wie zahlreiche "Membershipcards" diverser Clubs belegten, sei dies zulas-
sig, wobei der Verbraucher eine derartige "Rabattkarte” auch nicht der Stadt
Berlin, sondern einem Unternehmen zuordnen werde. Auch die weiteren Treffer zu
der von dem damaligen Verkehrssenator der Stadt Berlin geplanten "Berlin-Card"
des offentlichen Nahverkehrs sei nicht realisiert worden. Eine derartige "Berlin-
Card" des Berliner Verkehrsverbundes existiere nicht. Ferner Uberzeugten auch
die durch die Internetrecherche des Senats belegten Verwendungsnachweise und
Bezeichnungen wie "EssenCard", "KdInCard" oder "HamburgCard" im Hinblick auf
die unterschiedliche und uneinheitliche Eintragungspraxis des DPMA und Bundes-

patentgerichts nicht, wonach auch neben zahlreichen Wort/Bildmarken die Wort-



marken wie "Rheincard, JENACARD oder IsarCard" eingetragen worden seien,
wahrend anderseits Wortmarken wie "KdInCard, RugenCard, CityCard,
NorderneyCard oder MunchenCard" die Eintragung versagt worden sei. Dies
bestéatige zudem die Eintragungspraxis fir europaische Markenanmeldungen des
Harmonisierungsamts fir den Binnenmarkt, wonach die Wortmarken "Parma
Card" oder "Berlin-Marathon" ua fur Marathonlauf eingetragen worden seien.
Andernfalls erscheine zur Klarung der Eintragbarkeit und zur Sicherung einer ein-

heitlichen Eintragungspraxis die Zulassung der Rechtsbeschwerde sinnvoll.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle, den Inhalt der Recherchen sowie auf die Schriftsatze der Anmelderin

und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig. Sie hat jedoch in der Sache keinen
Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung
"BerlinCard" fir samtliche mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen - auch nach der hilfsweise zu den Waren der Klasse 9 des Verzeichnis-
ses erklarten Beschrankung "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten” - die
Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1
und des Freihaltungsbedirfnisses an beschreibenden Angaben im Sinne von § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

1.) Unterscheidungskraft ist nach standiger Rechtsprechung im Hinblick auf die
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewahrleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer
Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150



- LOOK; BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149
Tz 22 - Bravo). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterschei-
dungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Beriicksichtigung der Waren oder Dienst-
leistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001,
1148, 1149 Tz 22, 29 - Bravo), wobei grundsatzlich von einem grof3zugigen Maf3-
stab auszugehen ist und es insbesondere auch keiner eigentimlichen oder origi-
nellen Zeichenbildung oder eines Phantasieliberschusses bedarf, um Unterschei-
dungskraft zu begriinden (vgl BGH WRP 2000, 741, 742 — LOGO; EuG GRUR Int.
2001, 756, 759 Tz 39 - EASYBANK - zu Art 7 Abs 1 Buchst b und ¢ GMV).

Eine solche Unterscheidungskraft ist der angemeldeten Bezeichnung "BerlinCard"
in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch abzuspre-
chen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden vielmehr in der Verwendung
der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen, welche ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit
Kartensystemen erhéltlich sein oder in Anspruch genommen werden kdnnen, aus-
schlie3lich einen Sachhinweis sehen. Dieser besagt, dass die jeweilige Ware und/
oder Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welches wie
eine "elektronische Geldborse" bzw eine "Rabattkarte” oder "Mitgliedskarte" funk-
tioniert, erhaltlich ist oder in Anspruch genommen werden kann. Deshalb wird der
Verkehr in "BerlinCard" keine Marke der beanspruchten einzelnen Waren und

Dienstleistungen sehen.

a) Aus der Sicht der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbeson-
dere auch des mal3geblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers, erschliet sich die Bezeichnung
"BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym fur "BerlinKarte"
oder "Karte fur Berlin", zumal die Verwendung des englischen Wortes "Card"
heute zum allgemeinen inlandischen Sprachgebrauch gehort und dem Verbrau-
cher langst aufgrund einer Vielzahl entsprechender Wortbildungen insbesondere

Im Zusammenhang mit den vielseitigen Anwendungsmaglichkeiten von Chipkarten



gelaufig ist. Die Markenstelle hat hierauf bereits hingewiesen und einige Bezeich-
nungen wie "Smartcard, Paycard, Creditcard" usw aufgezahlt (vgl hierzu auch
Rankl/Effig, Handbuch der Chipkarten, Aufbau, Funktionsweise, Einsatz von
Smart Cards, S. 23 ff und 28 ff zur Unterscheidung von Magnetstreifen-, Chipkar-

ten, optischen Speicherkarten usw sowie zur Verbreitung).

b) Karten kommt aber auch - wie die Anmelderin selbst hinsichtlich der von ihr
in Berlin initiierten Multifunktionskarte "BerlinCard" dargelegt hat - als sog. "Aus-
weiskarte" oder "Mitgliedskarte” auch ohne Zahlungsfunktion eine erhebliche
Bedeutung zu. Derartige Karten gewahren - wie der Senat anhand der im Internet
recherchierten Kartensysteme auch belegen konnte - Verglnstigungen unter-
schiedlicher Art oder dienen als bloRe Berechtigungskarte zB fiir kostenfreien
Zugang. Hierbei zeigt insbesondere die erhebliche Anzahl von sog. "Stadtekar-
ten", dass sich das zunehmende Angebot multifunktionaler Karten (Smartcards)
auch auf den Bereich geographischer Anbindung an ein regionales Anbietersy-
stem erstreckt. Diese werden von der Stadtverwaltung selbst oder von sonstigen
einzelnen privaten regionalen Anbietern bzw von einem Anbieterverbund wie zB
dem Einzelhandlerverbund einer Stadt, bestimmten Dienstleistungsunternehmen
wie zB stadtischen oder privaten Verkehrsbetrieben und Reiseunternehmen oder
von Tragern kultureller Einrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen des
taglichen Lebens etabliert. Derartige Karten konnen einer effektiveren Verwaltung
dienen, werden aber insbesondere zu Werbe- oder Rabattzwecken angeboten,
indem sie sogenannte Bonuspunktsysteme oder kostenfreie Berechtigungen fir
Besucher und/oder Kunden erméglichen.

Der Senat hat unter anderem die Bezeichnung "EssenCard" fir eine mit "Karte fur
Essen" beworbene, kostenfrei erhéltliche Kundenkarte belegt, die mit einem
Bonuspunktesystem den bargeldlosen Einkauf bei kooperierenden Handlern in der
Stadt Essen ermoglicht. Ferner ist nach der Internetrecherche eine sog.
"KoInCard" als multifunktionale Chipkarte (Smartcard) in Planung, die sich als

elektronischer Fahrausweis, als Eintrittskarte, als Schlussel (Signatur) fur das



"OnlineRathaus", fir Reservierungen oder fiur die Zahlung von Gebuhrenabrech-
nungen (zB Kfz-Zulassung) verwenden lassen soll. Demgegeniber gewéhrt zB die
von der Tourismus-Zentrale der Stadt Hamburg herausgegebene Multifunktions-
karte "HamburgCard" ua Verginstigungen in Museen, bei Stadt- Hafenrundfahrten

und Tarifverglinstigungen des Hamburger Verkehrsverbundes.

Dieser Sachverhalt belegt - ebenso wie auch die weiteren Beispiele sogenannter
multifunktionaler Karten, insbesondere auch sonstige mit Stddtenamen versehene
Karten zeigen - dass derartige Kartensysteme dem Verbraucher bereits bekannt
sind, zunehmend etabliert werden und entsprechend ihres Einsatzbereichs ubli-
cherweise  beschreibend als "HamburgCard, DresdenCard, KoInCard,

AugsburgCard, LeipzigCard" usw benannt werden.

c) Handelt es sich wie vorliegend um ein Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis, welches wegen der weiten Oberbegriffe eine Vielzahl einzelner Waren und
Dienstleistungen umfasst, so ist das angemeldete Zeichen bereits dann von der
Eintragung fur den jeweilig beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich
auch nur fur eine spezielle hierunter fallende Ware bzw Dienstleistung ein Eintra-
gungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 — AC - unter Hinweis auf
BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo Il - zum Loschungsverfahren). Insoweit ist
namlich zu berlicksichtigen, dass es andernfalls mdglich wére, ein flr bestimmte
Waren und Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umge-
hen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstlei-
stungsbegriff aufgenommen wird. Soweit deshalb die beanspruchten weitgefass-
ten Oberbegriffe wie zB "Werbung; oder Finanzwesen" einzelne Dienstleistungen
wie zB Werbung flr eine "BerlinCard oder ein hierauf bezogenes Zahlungssystem"
umfassen kénnen, ist deshalb die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits
ausgeschlossen, wenn auch nur fur eine derartige spezielle Dienstleistung ein Ein-

tragungshindernis besteht.
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d) Unabhangig davon, dass unter einzelne Warenoberbegriffe wie "Datentrager”
nach dem Hauptantrag auch Datenspeicherkarten fallen kdnnen, fir die
"BerlinCard" bei der Verwendung der Karten im Rahmen eines Zahlungs- oder Mit-
gliedsystems usw fur den Raum Berlin ohnehin eine schutzunféahige Sachangabe
ware, bedarf dies bereits deshalb keiner vertiefenden Erorterung, weil der ange-
meldeten Bezeichnung "BerlinCard" auch in Bezug auf alle sonstigen sowie nach
dem Hilfsantrag maf3geblichen Waren und Dienstleistungen, die weder Datenspei-
cherkarten noch hierauf bezogene Dienstleistungen eines Kartenunternehmens

selbst betreffen, die markenrechtliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

aa) Der Verkehr wird in "BerlinCard" in Bezug auf diese sonstigen Waren oder
Dienstleistungen keinen Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentitat dieser
Waren oder Dienstleistungen selbst sehen, so dass sich die angemeldete
Bezeichnung als nicht unterscheidungskraftig erweist. Das gilt auch dann, wenn
die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder
beansprucht werden kénnen oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang ste-
hen. Denn der Verkehr versteht "BerlinCard" 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 Multifunkti-
onskarte realisieren kann und welches ihm insbesondere Erleichterungen oder
Vergunstigen gewahrt. Dies gilt um so mehr, als der Verbraucher heute nicht nur
im engeren Kreis sogenannter Club-, Kunden-, oder Membershipcards an die
unterschiedlichsten Kartenanbieter und -systeme gewoéhnt ist, sondern - wie auch
die Recherche belegt hat - an regionale Cardsysteme, die ebenso wie sonstige
beschreibende Card-Bezeichnungen (zB "Eurocard, Smartcard, Creditcard") hau-
fig im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen verwendet werden (zB
auch Paycard-Systeme) und denselben Zwecken dienen. Der Verbraucher nimmt
deshalb auch bei der aus "Card" und dem geografischen Zusatz "Berlin" gebilde-
ten Bezeichnung nicht an, es handele sich um den Hinweis auf eine betriebliche

Ursprungsidentitat der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wie zB "Com-
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puter, Bilder, Finanz-, Immobilienwesen; Telekommunikation..., Bewirtung und
Verpflegung von Gasten; Veranstaltung von Reisen" selbst, ebenso wie er bei
einem hiermit in Zusammenhang stehenden Hinweis auf "Eurocard" oder "Credit-
card" nicht glaubt, es handle sich hierbei um eine Marke fur die erworbenen Pro-
dukte oder die in Anspruch genommenen Dienstleistungen selbst, zumal diese
ublicherweise unter einer eigenen Hersteller-, Handler- oder Dienstleistungsmarke

angeboten werden.

bb) Die angesprochenen Verkehrskreise werden vielmehr in der Verwendung der
Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstlei-
stungen ausschlie3lich einen Sachhinweis des Inhalts sehen, dass diese im Rah-
men eines Kartensystems "BerlinCard" erhaltlich sind oder in Anspruch genom-
men werden kénnen. Es kommt deshalb fir die Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf diese Waren und Dienstleistun-
gen auch nicht darauf an, ob bereits mit der blof3en Ausweisfunktion einer Karte
naturgemal ein konkreter markenrechtlicher Herkunftshinweis verbunden ist. Die
insoweit von der Anmelderin - unter Hinweis auf den um die "Berlin-Card" gefihr-
ten Rechtsstreit vor dem LG Berlin - gezogene Schlussfolgerung kénnte deshalb
allenfalls fur (programmierte und bereits bestimmten Zwecken gewidmeten) Spei-
cherkarten selbst oder hierauf gerichtete Dienstleistungen eines Kartenunterneh-
mens von Bedeutung sein und wird im Ubrigen auch vom Senat nicht geteilt. So
haben zB die auf eine Ausweisfunktion beschréankten Legitimationspapiere (zB
Garderoben- oder Gepackkarten) nicht zwangslaufig eine markenmaliige Funk-

tion.

cc) Unerheblich ist ferner, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der
angemeldeten Bezeichnung die Art und/oder den konkreten Leistungsumfang
eines derartigen Kartensystems erkennen kénnen, da hierdurch das eindeutige
Verstandnis des Verkehrs von "BerlinCard" als allgemeine und unmissverstandli-
che Sachbezeichnung fur ein Zahlungs- oder Berechtigungssystem nicht berihrt

wird (vgl auch fur die Sammelbezeichnung "Blcher fur eine bessere Welt" BGH
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MarkenR 2000, 330, 332). Es kann auch dahin stehen, ob die hier angemeldete
Bezeichnung etwa nach den Vorschriften Uber die Kollektivmarken (88 97 ff
MarkenG) eingetragen werden konnte. Als Individualmarke fehlt ihr vorliegend jeg-

liche Unterscheidungskratft.

e) Auch stellt die angemeldete Bezeichnung - anders als in der Entscheidung
"Baby-dry" des EuGH (MarkenR 2001, 400) - keine durch die konkrete Schreib-
weise oder die Verwendung des englischen Wortbestandteils "Card" vom Ublichen
Sprachgebrauch abweichende Gesamtbezeichnung fir ein derartiges regionales
Kartensystem dar, wie bereits die von der Anmelderin selbst genannte stattliche
Anzahl von entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KoInCard, RigenCard,
CityCard, NorderneyCard oder MinchenCard" belegt. Der Verbraucher hat auch
deshalb keine Veranlassung, die angemeldete Bezeichnung - selbst wenn es sich
um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortbildung handelt (vgl zB BGH GRUR
2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Althammer/Strébele MarkenG, 6. Aufl., 8§88
Rdn 142) und der Anmeldung wohl nur die konkrete Schreibweise mit dem Grol3-
buchstaben "C" in der Wortmitte zugrunde zu legen ist (vgl hierzu auch BPatG
MarkenR 2000, 280, 284-285 — CC 1000/Cec) - als individualisierenden, betriebli-

chen Herkunftshinweis zu verstehen.

2.) Soweit die Anmelderin unter Hinweis auf die standige Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs die Auffassung vertritt, dass der angemeldeten Bezeichnung
eine Unterscheidungskraft schon deshalb zuzusprechen sei, weil es sich nicht um
eine beschreibende Angabe, insbesondere nicht um eine die Waren oder Dienst-
leistungen selbst unmittelbar betreffende Beschaffenheits- bzw Merkmalsangabe
im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, und auch nicht um eine sonstige gebrauch-
liche Bezeichnung handele, kann dieser Auffassung hier weder in der Sache noch
hinsichtlich des Verstandnisses der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs gefolgt werden.
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a) Es ist zwar zutreffend, dass der Bundesgerichtshof in stadndiger Rechtspre-
chung (vgl zB BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE) im Zusammenhang mit der
Unterscheidungskraft auf die Formulierung abstellt:

"Kann einer Wortmarke kein ftr die fraglichen Waren im Vor-
dergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeord-
net werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein
gebrauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als
solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird,
so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafir, dass ihr die
Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt. "

b) Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass der fur die Beurteilung
der Unterscheidungskraft "im Vordergrund stehende beschreibende Begriffsinhalt”
auf die von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG erfassten Merkmalsangaben reduziert werden
darf, zumal damit insbesondere schwerlich in Einklang zu bringen ware, dass zu
dem Kreis nicht unterscheidungskraftiger Bezeichnungen im Sinne von § 8 Abs 2
Nr. 1 MarkenG auch solche zahlen, bei denen es sich um gebrauchliche Worte der
Alltagssprache handelt, ohne dass der Bundesgerichtshof insoweit einen
beschreibenden Bezug zur Ware oder Dienstleistung verlangt (vgl hierzu auch
Strobele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658,
662).

Das von der Anmelderin vertretene restriktive Verstandnis der vorgenannten For-
mulierung des Bundesgerichtshofs und der in der Begrindung zum MarkenG
(BT Drucksache 12/6581 vom 14.01.1994, Seite 70) geforderten Handhabung der

Schutzhindernisse ist auch weder anhand der von ihr angeftihrten Entscheidungen
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des Bundesgerichtshofs zur Unterscheidungskraft belegbar noch steht ein solches

Verstandnis mit der sonstigen Rechtsprechung in Einklang.

aa) So hat der Bundesgerichtshof fir solche Wortfolgen, welche nicht eine ange-
meldete Ware oder Dienstleistung selbst beschreiben, sondern nur ihren mogli-
chen Inhalt benennen, eine Unterscheidungskraft verneint. Er hat hierzu in der
Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 363, 365) ausgefihrt,
dass sich diese Wortfolge ua fur die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Film-
und Fernsehproduktion” auch bei Anlegung des gebotenen grof3zligigen Mal3sta-
bes auf eine verstandliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschranke, die
Gegenstand dieser Dienstleistungen seien. Der Verkehr werde den titelartig
zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Néahe dieser Dienstleistungen zum
Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und
ohne weitere Uberlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst bezie-
hen, fur welche die Eintragung erfolgen soll.

Ebenso hat der Bundesgerichtshof zu der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zei-
ten" (MarkenR 2001, 368, 370) darauf abgestellt, dass auch bei Anlegung des
gebotenen grof3zligigen Maldstabs fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sich diese fur die Waren und Dienstleistungen "Tontrager, Bucher, Magazine, Aus-
strahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion™ auf
eine verstandliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschranke und deshalb

das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft bestehe.

bb) Diese Auffassung wird fir Gemeinschaftsmarken geteilt vom Gericht Erster
Instanz der Europaischen Gemeinschaften (EuG), welches zu der fir eine Vielzahl
von Dienstleistungen ua "Verbreitung von Horfunk- und Fernsehsendungen; Tele-
kommunikation; Vermietung von Filmen; Verwertung von Film- und Fernseh-
nebenrechten auf dem Gebiet des Merchandising; Entwicklung von Software..."
angemeldeten Bezeichnung "CINE COMEDY" (GRUR Int. 2001, 864, 866) ausge-
fuhrt hat, dass die hierflr nach Art 7 Abs 1 Buchst b GMV wegen fehlender Unter-
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scheidungskraft erfolgte Zurtickweisung der Anmeldung durch das Harmonisie-

rungsamt fur den Binnenmarkt (HABM) zu Recht erfolgt sei.

cc) Ebenso hat in der Entscheidung "CARCARD" (MarkenR 2001, 82, 84 Tz 22-
23) das HABM zu den Schutzhindernissen nach Art 7 Abs 1 Buchst b GMV aus-
gefuhrt, dass die fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen angemeldete
Bezeichnung "CARCARD" fur alle im Zusammenhang mit einem Automobil und
dessen Benutzung anfallenden Waren und Dienstleistungen eine blof3e beschrei-
bende Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe darstelle, die sich den ange-
sprochenen allgemeinen Verkehrskreisen ohne weiteres als schlagwortartiger
Ausdruck dafir erschliel3e, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
unter Einsatz und mithilfe einer elektronisch lesbaren Karte verfugbar sei, wie dies
auch die herkbmmliche "credit card" - wenn auch nicht fahrzeug- oder halterspezi-

fisch - ermogliche.

dd) Auch die von der Anmelderin zitierte Entscheidung "SWISS ARMY" (GRUR
2001, 240) steht dem nicht entgegen und lasst insbesondere nicht den Schluss zu,
der Bundesgerichtshof habe bereits aus der Annahme, dass "SWISS ARMY" in
Bezug auf die beanspruchten Waren "Armbanduhren” keine unter 8 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG letzte Alternative "sonstige Merkmale" fallende Qualitdtsangabe dar-
stelle, den Schluss gezogen, der Bezeichnung "SWISS ARMY" komme bereits
deshalb Unterscheidungskraft zu. Der Bundesgerichtshof hat vielmehr sinngemaf
ausgefuhrt, die mit "SWISS ARMY" verbundene Qualitatsvorstellung der Verbrau-
cher von einer Herstellung der Uhren nach Vorgaben der Schweizer Armee kénne
durchaus als ein der konkreten Unterscheidungseignung entgegenstehender
Umstand gesehen werden. Er hat letztlich die Unterscheidungskraft der Bezeich-
nung "SWISS ARMY" nur deswegen bejaht, weil er auf eine bestehende Indizwir-
kung aufgrund auslandischer Voreintragungen und eine kiinftig moégliche konkrete
Verwendungsform und Positionierung der Bezeichnung abgestellt hat (welche

allerdings wohl nicht zum Gegenstand der Beurteilung eines Eintragungsverfah-
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rens gehdrt - vgl hierzu auch Strébele, aaO, GRUR 2001, 658, 664; Hacker,
Rechtsgrund und Reichweite des 8 8 Il Nr.1 MarkenG, GRUR 2001, 630, 632).

c) Die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft darf auch nach Auffassung
des Senats nicht auf die dem eigenstandigen Eintragungshindernis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachaussagen reduziert
werden und zwar auch dann nicht, wenn man zutreffender Weise unter die dort
genannte "sonstige" Merkmalsangabe auch "irgendwie bedeutsame Umstande mit
Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen” einbezieht und das geforderte Krite-
rium eines unmittelbaren Warenbezugs nicht zu einschrankend auslegt (vgl hierzu
Strobele GRUR 2001, 658, 662; Althammer/Strébele MarkenG, 6. Aufl., 8§88
Rdn 114, aA Fezer Markenrecht, 3. Aufl., 8 8 Rdn 19a-f, 36, 97}, 123a ff - im Hin-
blick auf eine gebotene restriktive Auslegung des Anwendungsbereichs von § 8
Abs 2 Nr 1 MarkenG, zugleich die extensive Auslegung des unmittelbaren Pro-
duktbezugs durch das BPatG kritisierend). Insoweit kann sich allenfalls eine
gewisse indizielle Bedeutung ergeben (vgl hierzu und den Ausnahmen Althammer/
Strobele MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 26-27). Auch der Bundesgerichtshof hat inso-
weit in neuerer Zeit Veranlassung gesehen, die auch von der Anmelderin in Bezug
genommenen AuRerungen einer restriktiven Anwendung der Schutzhindernisse
insbesondere zu den Anforderungen an den unmittelbaren Warenbezug klarzu-
stellen. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, es sei zwar zutreffend,
dass die Nachteile, die von der Eintragung einer Sachangabe als Marke ausge-
hen, durch die Regelung des 8§ 23 Nr. 2 MarkenG in Grenzen gehalten werden
und deshalb im Eintragungsverfahren nicht jeder denkbaren Behinderungsmog-
lichkeit Rechnung getragen zu werden brauche. Das Eintragungsverbot des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG diene aber auch dazu, das Risiko fur die Benutzer beschrei-
bender Angaben und das von einer eingetragenen Marke ausgehende Einschich-
terungspotential in Grenzen zu halten (vgl BGH MarkenR 2000, 330, 332 - Blicher
fur eine bessere Welt). Dementsprechend hat er in den parallel zu dieser Ent-
scheidung ergangenen, nicht veroffentlichten Beschlissen vom 17. Februar 2000
AZ | ZB 33/97 "Bucher fur eine bessere Welt" und AZ | ZB 33/97 "Blcher fir eine
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humanere Welt" nicht nur eine Unterscheidungskraft der jeweiligen Wortfolge ver-
neint, sondern auch das Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG Uuber die
Ware "Bucher" hinaus ausdricklich fir die Waren "Schallplatten, Compact Disc,
Filme (Video-, Fernseh-, Kinofilme) je bespielt" bejaht. Ferner hat der Bundesge-
richtshof klargestellt, dass das Fehlen "jeglicher" Unterscheidungskraft i.S. von § 8
Abs. 2 Nr.1 MarkenG im Lichte der Anforderungen an eine markenrechtliche
Unterscheidungskraft zu beurteilen ist und nicht auf die (geringeren) Anforderun-
gen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie fur Werktitel gelten (BGH
MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten - mwN).

aa) Aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche -im Einzelfall zu untersu-
chende - Griinde geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu
sehen - insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen
mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbe-
schlagwortern - welche dem Schutzhindernis an beschreibenden Angaben im
Sinne des 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allge-
mein gebrauchlichen Worter der Alltagssprache zahlen (vgl hierzu Althammer/
Strobele MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 92; Ingerl, Die markenrechtliche Rechtspre-
chung des Européaischen Gerichtshofs, GRUR Int. 2001, 581, 583 li Sp zum Ver-
standnis der EuGH Chiemsee-Entscheidung; aA Fezer Markenrecht, 3. Aufl., 8 8
Rdn 36). 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wirde praktisch keinen eigenstandigen Anwen-
dungsbereich haben, wenn man die Annahme einer nicht unterscheidungskréafti-
gen (beschreibenden) Angabe auf die Voraussetzungen einer sonstigen Merk-
malsangabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG reduziert. Dies gilt insbeson-
dere bei einem restriktiven Verstandnis des unmittelbaren Warenbezugs. Das
Schutzhindernis des 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wiurde dadurch in einer dem Gesetz
nicht entnehmbaren Weise eingeengt (vgl zum Strébele GRUR 2001, 658, 662;
Hacker GRUR 2001, 630 ff; Ingerl GRUR Int. 2001, 581, 583).
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bb) Eine solche auf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bezogene Prifung der Unterschei-
dungskraft in Bezug auf beschreibende Angaben kommt um so weniger in
Betracht, als die in der Rechtsprechung zum teil vorgenommene Orientierung des
Prufungsmal3stabes am Grad eines bestehenden Freihaltungsbedurfnisses (so
wurde vielfach BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN - verstanden) nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann. Der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaf-
ten (EuGH) hat die rechtliche Selbstandigkeit beider Schutzhindernisse in der
"Chiemsee"-Entscheidung (GRUR 1999, 723 Tz 48) betont (vgl hierzu auch
Althammer/Strébele MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 27; Ingerl, GRUR Int. 2001, 581,
583 li Sp oben). Dem hat sich der Bundesgerichtshof ausdricklich angeschlossen
(BGH GRUR 2000, 722, 723 - LOGO; BGH GRUR 2001, 334, 336 — Gabelstapler;
BGH MarkenR 2001, 71, 73 - Stabtaschenlampe). Zu berucksichtigen ist ferner,
dass insoweit auch in tatsachlicher Hinsicht kein zwingender Grund ersichtlich ist,
quasi in einem Umkehrschluss beschreibenden Angaben schon deshalb Unter-
scheidungskraft zuzusprechen, weil sie nicht unter 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG fallen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn man dessen Regelungsgehalt restriktiv inter-
pretiert (zur Bedeutung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als Auffangtatbestand vgl
auch Althammer/Strobele MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 27; Strébele, GRUR 2001,
658, 662 ff; Hacker GRUR 2001, 630 ff).

3.) Allerdings ist nach Auffassung des Senats vorliegend das angemeldete Zei-
chen aufgrund der getroffenen tatsachlichen Feststellungen auch nach § 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG als beschreibende freihaltungsbedirftige Merkmalsangabe von der
Eintragung ausgeschlossen. Denn es ist zur Uberzeugung des Senats hinreichend
belegt, dass "BerlinCard" - insbesondere fir den geografischen Raum Berlin - als
konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschlieBender und unmittelbar be-
schreibender Sachhinweis fur ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen bzw einen unmittelbar mit diesen in Beziehung stehenden
Umstand (vgl hierzu zB BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU) dienen kann
und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbedurfnis der Allgemein-

heit, insbesondere der Mitbewerber unterliegt.
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Selbst wenn man die aufgrund der Internet-Recherche festgestellten Verwen-
dungsnachweise fur "BerlinCard" als unzureichend ansahe, wirde dies der Versa-
gung der Eintragung wegen eines bestehenden Freihaltungsbedurfnisses iSv § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegenstehen. Denn nach standiger Rechtsprechung
ist ein Freihaltungsbedirfnis auch dann anzunehmen, wenn die fragliche Bezeich-
nung gegenwartig noch nicht als Sachangabe verwendet wird, eine solche Ver-
wendung im Hinblick auf die genannten anderen Stadtekarten aber jederzeit in
Zukunft zu erwarten ist (vgl EuG MarkenR 2001, 324, 326 Tz 29 ff — UNIVERSAL-
TELEFONBUCH -; BGH MarkenR 2001, 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN -

mit weiteren Nachweisen).

aa) "BerlinCard" stellt einen unmissverstandlichen, sich ohne weiteres erschlie-
Renden Ausdruck dar und vermag deshalb die Funktion als Sachbegriff ohne wei-
teres zu erfillen (vgl hierzu auch BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch;
BGH MarkenR 2001, 408, 410 - INDIVIDUELLE; ferner Althammer/Strobele
MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 20, 92). Auch mangelt es nicht an der fir eine freihal-
tebedurftige Sachbezeichnung erforderlichen Eindeutigkeit. Denn die mit einer ver-
allgemeinernden Aussagen einhergehende Unbestimmtheit steht der Eignung als
freihaltebedtirftiger Sachbegriff nicht entgegen (vgl fir die Sammelbezeichnung
"Bucher fur eine bessere Welt" BGH MarkenR 2000, 330, 332), zumal wenn wie
hier nicht ausschlief3lich ein fachsprachliches, sondern zugleich auch ein Verwen-
dungsinteresse der Unternehmen als verbraucherorientierte werbewirksame Sach-
information im Vordergrund steht und deshalb selbst begrifflich eher unbestimmte
Angaben zur Beschreibung geeignet und freihaltebeddrftig sein kénnten (vgl zur
Bedeutung des Verkehrsverstdndnisses auch Althammer/Strébele MarkenG,
6. Aufl., 88 Rdn 26, 69; EuG MarkenR 2001, 320, 322 Tz.27 und Tz.37
- EuroHealth - zu Art. 7 Abs 1 Buchst. b GMV).

bb) Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich auch um eine sonstige
Merkmalsangabe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von
8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG letzte Alternative. Denn "BerlinCard" enthalt eine fur den
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Verkehr wichtige, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst betref-
fende Sachinformation - namlich dass diese Waren und Dienstleistungen mittels
einer "BerlinCard" erworben oder in Anspruch genommen werden kénnen. Der an
derartige Kartensysteme mit vergleichbaren Bezeichnungen gewohnte Verkehr
wird diesen konkreten, unmittelbaren Bezug zu den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen auch sofort und ohne weiteres Nachdenken erkennen (vgl hierzu
auch EuG MarkenR 2001, 320, 322 Tz. 27, 37 - EuroHealth).

Ein engeres Verstandnis des fur die "sonstige" Merkmalsangabe erforderlichen
unmittelbaren und konkreten Warenbezugs bzw Bezugs zur Dienstleistung stinde
auch nicht in Einklang mit dem in 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beispielhaft abge-
steckten gesetzlichen Rahmen. Denn danach sind auch Angaben, die zur
Bezeichnung der Menge, des Wertes, der Bestimmung, der geografischen Her-
kunft oder der Zeit der Herstellung dienen kdnnen, Merkmalsangaben und aus-
dricklich von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, obwohl sie vielfach kei-
neswegs ein substantielles Waren- oder Dienstleistungsmerkmal angeben und
auch von unterschiedlicher Bedeutung fir den Warenverkehr und die umworbenen
Verkehrskreise sind. So ist etwa die Packungsgrof3e bei urspringlich "losen”
Waren wie zB Tee, Milch oder Zement keine substantielle Wareneigenschaft, son-
dern in erster Linie eine Vertriebsmodalitat. Selbst Bestimmungsangaben haben
manchmal keine Auswirkung auf das Wesen der Waren oder Dienstleistungen,
sondern stellen nur eine sonstige Sachinformation oder allgemeine Werbeaussage
dar (zB "Kaffee fur Geniel3er" oder "Steuertipps fur Aufgeweckte"). Auch Wert- und
Preisangaben ergeben sich regelméli3ig nicht zwingend aus der Ware oder Dienst-
leistung selbst, sondern erst unter Hinzuziehung weiterer Faktoren. Schlie3lich
kénnen der Herstellungsort und die Herstellungszeit zwar teilweise eine warencha-
rakterisierende gegenstandliche Bedeutung haben (zB bei Wein), teilweise mag
darin aber nicht einmal ein sonst fur die beteiligten Verkehrskreise relevanter

Umstand liegen (zB bei Biichern oder Haushaltsgeréten).
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Insoweit erschiene es auch widersprichlich und mit der gesetzlichen Wertung
nicht vereinbar, wenn man fir die vorliegend maf3gebliche "sonstige Merkmalsan-
gabe" einen unmittelbaren Bezug der beschreibenden Angabe "BerlinCard" zu den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der Begriindung verneinen wurde,
die hierin liegende Sachaussage einer Erwerbs- bzw Bezugsberechtigung mittels
einer BerlinKarte beschreibe keine "fir den Warenverkehr wichtige und fir die
umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstande mit Bezug auf die
Waren und Dienstleistungen”, weil es sich um eine nicht spezifisch waren- bzw
dienstleistungsbezogene Vertriebsmodalitat handele. Dies gilt insbesondere dann,
wenn man mit den Vertretern einer restriktiven Auslegung des Schutzhindernisses
der beschreibenden Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG fur solche, die
unter die gesetzlich nur beispielhaft aufgezahlten Merkmalsangaben fallen, kein
zusatzliches Kriterium fordert, andererseits aber bei den "sonstigen" Merkmalsan-
gaben wie fur die Angabe von Vertriebsmodalitdten die Unmittelbarkeit mit der
Begriindung verneint, es fehle an dem hierfiir maf3geblichen "kennzeichenrechtli-
chen Marken-Produktzusammenhang" (vgl hierzu Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8
Rdn 132 und 133). Gerade wenn man - zutreffender Weise - flr die Abgrenzung
freihaltungsbedurftiger beschreibender Angaben nicht auf ein rein formal begriffli-
ches Verstandnis der Unmittelbarkeit abstellt, sondern eine wertende Betrachtung
vornimmt (auf die Funktion des Markenschutzes abstellend Fezer, Markenrecht,
3. Aufl.,, 8 8 Rdn 133), besteht namlich keine Veranlassung, insoweit einen unter-
schiedlichen, strengeren Mal3stab als bei den gesetzlich genannten Merkmalsan-
gaben anzulegen, zumal der Schutzzweck der gleiche ist (vgl zu der Gefahr der
Monopolisierung bei Vertriebsmodalitaten Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., §8
Rdn 188).

cc) So hat auch der Bundesgerichtshof in den nicht verdéffentlichten Parallelent-
scheidungen vom 17. Februar 2000 AZ | ZB 33/97 "Bucher fur eine bessere Welt"
und AZ | ZB 33/97 "Bicher fur eine humanere Welt" jeweils ausdricklich ua fir die
beanspruchten Waren "Schallplatten, Compact Disc, Filme (Video-, Ferneseh-,
Kinofilme) je bespielt" das Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG mit der
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Begriindung bejaht, dass die friher nur in Buchform vertriebene Literatur heute
auch als CD (u.U. mit sog. Videoclips) oder Kassette angeboten werde, welche
ihrer Funktion nach die Aufgabe des Buches erfiillen kdnnen. Er hat somit die

unmittelbar beschreibende Sachangabe "Blicher fir..." auch bei gegenstandlich

anderen, aber funktionsgleichen Waren als nicht schutzfahig angesehen.

Auch das EuG hat in der bereits angefuhrten Entscheidung "CINE COMEDY"
(GRUR Int. 2001, 864, 866) das dem 88 Abs 2 Nr 2 MarkenG entsprechende
Schutzhindernis nach Art 7 Abs 1 Buchst c GMV bejaht. Die ohne weiteres Nach-
denken als Warenbezeichnung "Filmkomddie" verstandliche Wortkombination
"CINE COMEDY" stelle zu den fraglichen Dienstleistungen einen konkreten und
unmittelbaren Bezug her, namentlich zu denjenigen, die konkret und unmittelbar
die Ware Filmkomodie oder deren Herstellung betreffen kdnnten und beschreibe
deshalb eines ihrer Merkmale im Sinne von Art 7 Abs 1 Buchst c GMV (vgl auch
EuG GRUR Int. 2001, 556 - CINE ACTION).

Ebenso hat das HABM in der "CARCARD" Entscheidung ausdricklich Gber das
Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft nach Art 7 Abs 1 Buchst b
GMV hinaus auch das Schutzhindernis fiir beschreibende Angaben nach Art 7

Abs 1 Buchst. c GMV angenommen.

Auch die Ausfuhrungen des Bundesgerichtshofs zu den Anmeldungen "REICH
UND SCHOEN" (vgl MarkenR 2001, 363, 365) sowie "Gute Zeiten - Schlechte Zei-
ten" (MarkenR 2001, 369, 370) kdonnten dafir sprechen, dass er in der "verstand-
lichen Beschreibung des Inhalts der Werke" eine sonstige unmittelbare Merkmals-
angabe im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gesehen hat. Sollte dies nicht der
Fall sein, so lage darin im Hinblick auf die Feststellung fehlender Unterschei-
dungskraft eine zusatzliche Bestatigung dafir, dass die Annahme fehlender Unter-
scheidungskraft bei beschreibenden Angaben nicht auf solche im Sinne von 8§ 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG beschrankt werden darf.
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4.) Soweit die Anmelderin darauf verwiesen hat, dass auch eine Vielzahl sonsti-
ger entsprechend gebildeter Marken national wie auch international eingetragen
worden seien, kommt diesen Eintragungen, selbst wenn sie nicht bereits wegen
der abweichenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse eine unterschiedliche
Beurteilung nahe legen, keine Bindungswirkung oder prajudizielle Bedeutung fur
die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu (vgl BGH BIPMZ 1998, 248, 249
- Today; Althammer/Strobele MarkenG, 6. Aufl., 8 8 Rdn 85-87, insbesondere
auch zu dem unzutreffenden Argument einer Selbstbindung). So hat auch das
EuG wiederholt unter Hinweis auf seine standige Rechtsprechung ausgefinhrt,
dass die Entscheidungspraxis der nationalen Markenamter und die Anerkennung
der Unterscheidungskraft eines @hnlichen Zeichens durch die Entscheidung natio-
naler Gerichte der Mitgliedstaaten nur Umstande darstellen, die fur die Eintragung
einer Gemeinschaftsmarke berticksichtigt werden kénnen, ohne jedoch entschei-
dend zu sein (EuG MarkenR 2001, 320, 322 Tz. 29 - EuroHealth; EuG MarkenR
2001, 418, 423, Tz. 65 — Waschmitteltablette - mwH).

Zwar kann der Eintragung fremdsprachiger auslandischer Bezeichnungen im
jeweilig urspringlichen Sprachraum durchaus auch fir die Beurteilung im Inland in
tatsachlicher Hinsicht indizielle Bedeutung jedenfalls fur ein mogliches Freihal-
tungsinteresse - im positiven wie im negativen Sinne - zukommen (vgl hierzu BGH
MarkenR 2000, 420, 422 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mwH; BGH
MarkenR 2001, 304, 305-306 - GENESCAN; Althammer/Strobele MarkenG,
6. Aufl.,, 8 8 Rdn 87-88). Vorliegend ist aber bereits deshalb auch insoweit keine
andere Bewertung gerechtfertigt, weil die aufgezeigten beschreibenden Verwen-
dungsnachweise gerade das mal3gebliche deutschsprachige Inland betreffen und
zudem die Anmelderin selbst auf eine Vielzahl von entsprechend gebildeten Wort-
zeichen verweist, deren Anmeldung fiur vergleichbare Waren und Dienstleistungen
mangels Schutzfahigkeit zuriickgewiesen worden ist (CityCard; Ko&InCard,

RugenCard; NorderneyCard; Mallorca Card; TegernseeCard, MinchenCard).
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5.) Der Senat hat der Anregung der Anmelderin folgend die Rechtsbeschwerde

gemal 8§ 83 Abs 2 MarkenG zugelassen.

Kliems Brandt Engels

Fa



	BESCHLUSS
	 Gründe


