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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 57 336.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der BeschluR der Marken-
stelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

20. April 1999 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung der Wortmarke

SONTRA

fur die Dienstleistungen

"35: Unternehmens- und Organisationsberatung (ausgenommen: fir
die und in der hessischen Stadt Sontra);

41: Fort- und Weiterbildung, insbesondere fir Existenzgrinder
(ausgenommen: fir die und in der hessischen Stadt Sontra);

42: Geschaftsfihrung, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Betrieb eines Technologie-/Gewerbeparks, Dienstleistung eines
Technologie-/Gewerbeparks, namlich wirtschaftliche und/oder
technische Beratung auf dem Gebiet der Existenzgrindung

(ausgenommen: fur die und in der hessischen Stadt Sontra)"

durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschlu3 vom
20. April 1999 gemalR 88 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG wegen fehlender
Unterscheidungskraft sowie wegen eines Freihaltungsbedurfnisses an einer geo-



graphischen Herkunftsangabe zurtickgewiesen. Zur Begrindung ist im wesentli-
chen ausgefuhrt worden, die angemeldete Marke besage - trotz der Beschrankung
des Dienstleistungsverzeichnisses - lediglich, dall die beanspruchten
Dienstleistungen auch oder unter anderem aus der hessischen Stadt "Sontra"

stammten sowie dort oder von dort aus angeboten wirden.

Die Anmelderin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und das

Dienstleistungsverzeichnis folgendermaf3en neu gefafit:

"35: Unternehmens- und Organisationsberatung;

41: Fort- und Weiterbildung, insbesondere fiir Existenzgrinder;

42: Geschaftsfuhrung, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Betrieb eines Technologie-/Gewerbeparks, Dienstleistung eines
Technologie-/Gewerbeparks, namlich wirtschaftliche und/oder
technische Beratung auf dem Gebiet der Existenzgrindung;

samtliche vorgenannten Dienstleistungen ausschlieZlich im
sudbayerischen/schwébischen Bereich, insbesondere der Stadt
Sonthofen (Allgau)".

Sie tragt vor, ihr sei bei der Anmeldung die hessische Kleinstadt "Sontra” nicht
bekannt gewesen. Der angemeldete Begriff "SONTRA" solle vielmehr in Anleh-
nung an die Stadt "Sonthofen/Allgau” fur die Bezeichnung des dort zwischenzeit-
lich etablierten Technologie-/Gewerbeparks dienen. Die hessische Kleinstadt
"Sontra” sei auch allgemein unbekannt. Der in das Dienstleistungsverzeichnis
aufgenommene Disclaimer schaffe eine deutliche Abgrenzung zu der hessischen
Stadt Sontra. Somit sei auch das Freihaltungsinteresse mdoglicher Mitbewerber
gewahrt, weil eventuelle Mitbewerber aus dem Ort Sontra weder gegenwaértig
noch zukilnftig daran gehindert seien, den Ortsnamen "Sontra" zu verwenden.

Zudem stellten solche Ortsangaben keinen markenrechtlichen Gebrauch dar.



Die Beschwerde ist begrindet.

Der Senat hélt die als Marke angemeldete Bezeichnung "SONTRA" hinsichtlich
der beanspruchten Dienstleistungen fir unterscheidungskraftig und nicht freihal-
tungsbedurftig. lhrer Eintragung gemafR 88 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen somit
keine absoluten Schutzhindernisse gemall § 8 Abs 2 Nr 1und 2 MarkenG entge-

gen.

Die Prifung des Freihaltungsbedurfnisses an einer Ortsbezeichnung als geogra-
phische Herkunftsangabe gemafl § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG richtet sich nunmehr
vor allem nach der Auslegung und den Beurteilungsmalfistaben, die der Europai-
sche Gerichtshof in seiner neuesten Rechtsprechung zum - der inhaltsgleichen
nationalen Bestimmung zugrundeliegenden und fir deren richtlinienkonforme
Auslegung malfigeblichen - Art 3 Abs 1 lit ¢) der Ersten Richtlinie des Rates der
EG Nr 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten Uber
die Marken vom 21. Dezember 1988 (EG-RIili) vorgegeben hat (EuGH GRUR
1999, 723, 725 f - Chiemsee; vgl dazu auch BPatG, BIPMZ 2000, 60 - WALLIS). In
seinem "Chiemsee"-Urteil hat der Européische Gerichtshof unter anderem fest-
gestellt, da3 an der Freihaltung von Angaben, die zur Bezeichnung der geogra-
phischen Herkunft dienen kénnen, vor allem von geographischen Bezeichnungen,
grundsatzlich ein Allgemeininteresse besteht. Denn diese Angaben kdnnen ins-
besondere nicht nur auf die Qualitdt und andere Eigenschaften der betreffenden
Waren hinweisen, sondern die Vorlieben der Verbraucher auch in anderer Weise
beeinflussen, etwa indem diese die Waren mit einem Ort verbinden, der bei ihnen
positive Vorstellungen erweckt (EuGH aaO Ez 26). Art3 Abs 1 lit ¢) EG-RIli
verbietet die Eintragung geographischer Bezeichnungen als Marken nicht nur,
wenn sie bestimmte geographische Orte bezeichnen, die fur die betreffenden Wa-
ren bereits berihmt oder bekannt sind und die daher von den beteiligten Ver-

kehrskreisen aktuell mit diesen Waren in Verbindung gebracht werden (EuGH aaO



Ez 29, 37). Vielmehr muissen auch solche geographischen Bezeichnungen
freigehalten werden, die zukinftig von Unternehmen als Herkunftsangabe fur die
betreffenden Waren verwendet werden konnen (EuGH aaO Ez 30, 37). Im letzte-
ren Fall ist zu prifen, ob verninftigerweise zu erwarten ist, dald die angemeldete
geographische Bezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen in Zukunft mit
den betreffenden Waren in Verbindung gebracht werden kann und die geographi-
sche Herkunft dieser Waren bezeichnen kann (EuGH aaO Ez 31, 37). Fur die
Frage der Eignung als Herkunftsangabe kommt es insbesondere darauf an, in-
wieweit den beteiligten Verkehrskreisen die geographische Bezeichnung bekannt
ist und welche Eigenschaften der bezeichnete Ort und die betreffenden Waren
besitzen (EuGH aaO Ez 32, 37). Grundsétzlich sind geographische Bezeichnun-
gen eintragbar, die den beteiligten Verkehrskreisen als solche nicht bekannt sind
oder bei denen es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig
wahrscheinlich ist, da? die beteiligten Verkehrskreise annehmen koénnten, die
Waren stammten von diesem Ort (EuGH aaO Ez 33). Diese vom Européischen
Gerichtshof fur den Bereich von Waren ausgesprochenen Beurteilungsgrundsatze
gelten in entsprechender Anwendung auch fur die hier beanspruchten

Dienstleistungen.

Wie die Markenstelle des Patentamts zutreffend ermittelt hat, handelt es sich bei
der mit der Anmeldemarke "SONTRA" Ubereinstimmenden Bezeichnung "Sontra"
um den Namen einer Stadt im Bundesland Hessen. Die Stadt Sontra hat ca. 9.300
Einwohner, sie ist Bundeswehrgarnison, und gewerblich sind in ihr Betriebe der
Textil- und Maschinenindustrie sowie der Kunststoff- und Holzverarbeitung an-
sassig (vgl Brockhaus Enzyklopéadie in 24 Banden, 19. Auflage, Bd 20, 1993,
S 478). Die historisch traditionsreiche Stadt Sontra liegt im landschaftlich reizvol-
len und touristisch erschlossenen Werra-Meif3ner-Land (vgl Deutsches Handbuch
fur Fremdenverkehr, Reisen in Deutschland, 48. Auflage 1998, 314, 315, 317).

Die Recherchen des Senats haben jedoch keine Anhaltspunkte dafir ergeben,

dal3 die angesprochenen Verkehrskreise die beanspruchten, mit der Anmelde-



marke "SONTRA" gekennzeichneten Dienstleistungen gegenwartig oder zukuinftig
mit der hessischen Stadt Sontra in Verbindung bringen kénnen. Denn die Stadt
Sontra ist - abgesehen von ihrem unmittelbaren Umkreis - der deutschen Bevol-
kerung regelmalf3ig nicht bekannt. Dies liegt nicht nur an ihrer der Ortsgrof3e ent-
sprechend geringen wirtschaftlichen Bedeutung, sondern auch daran, daf3 in
Sontra weder historisch, politisch, kulturell, sportlich oder sonstwie aufmerksam-
keitserregende Ereignisse stattgefunden haben noch irgendwelche herausra-
genden Produkte oder Dienstleistungen mit einem lberregionalen Ruf hergestellt,
erbracht oder angeboten werden, die den Namen der Stadt Sontra bekannt
werden lie3en. Auch fur die Zukunft ist verninftigerweise eine nennenswerte Be-
kanntheit der Stadt Sontra nicht zu erwarten. Zudem vermittelt die Bezeichnung
"Sontra” nicht den Eindruck eines typischen Ortsnamens, da sie flr deutsche
geographische Angaben ungewdhnlich erscheint und eher italienischsprachig
anmutet. Aul3erdem ist zu berilcksichtigen, dal3 die angesprochenen Verkehrs-
kreise die unter der Bezeichnung "SONTRA" angebotenen beanspruchten
Dienstleistungen umsoweniger mit der Kleinstadt Sontra in Verbindung bringen, je
weiter der tatséachliche Erbringungsort von dem Kkleinen, insoweit wenig bedeu-
tenden hessischen Ort Sontra entfernt liegt. Daher lal3t jedenfalls auch der regio-
nal auf den sudbayerisch/schwébischen Bereich hinweisende Zusatz im Dienstlei-
stungsverzeichnis der Anmeldung, dessen materiellrechtliche Bedeutung hier da-
hingestellt bleiben kann, selbst bei unterstellter Kenntnis des Ortsnamens "Sontra”"
es als unwahrscheinlich erscheinen, dal3 die angesprochenen Verkehrskreise
angesichts der Bezeichnung "SONTRA" einen Bezug zu der hessischen Stadt

annehmen werden.

Ein Freihaltungsbediirfnis an der geographischen Angabe "SONTRA" gemal3 § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG liegt somit hinsichtlich der Dienstleistungen der Anmeldung
nicht vor. Da die angesprochenen Verkehrskreise den Ortsnamen "Sontra" regel-
mafig nicht kennen und die Anmeldemarke "SONTRA" nicht mit der hessischen

Kleinstadt "Sontra" in Verbindung bringen werden, sondern die Bezeichnung



"SONTRA" vielmehr als Phantasiewort auffassen werden, steht die Unterschei-
dungskraft gemaf 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht in Frage.

Winkler Pagenberg v. Zglinitzki
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